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PROPIEDAD INTELECTUAL:
ASIGNATURAS PENDIENTES

Gaceta Judicial dedica esta edicion especial al derecho de la propiedad intelectual,
con motivo de la conmemoracion, el 26 de abril, del Dia Mundial de la Propiedad Intelectual.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Gaceta Judicial® es una revista de circulacién mensual
(excepto por la edicion de fin de ano, que combina los meses
diciembre y enero del ano siguiente), especializada en temas
relacionados con el derecho, editada por Editora Judicial, S. R.
L. y registrada con el nimero 7210, en fecha 12 de febrero de
1997, en el Ministerio de Interior y Policia, en cumplimiento de
los articulos 6y 7 de la Ley ntim. 6132, del 15 de diciembre de
1962, sobre Expresion y Difusion del Pensamiento.

En ella se publican articulos originales que traten cuestiones
del quehacer juridico nacional e internacional, con énfasis en
el primero, a fin de contribuir al debate de las ideas y a mante-
ner al dia a sus lectores.

El contenido de Gaceta Judicial® se nutre de los escritos de
sus articulistas fijos y de aquellos remitidos por colaboradores
ocasionales, a iniciativa propia o a solicitud de la direccion de
la revista. Gaceta Judicial® se reserva el derecho de aceptar o
rechazar los articulos recibidos en atencion a sus criterios edito-
riales, previa revision por su consejo editorial o por evaluadores
externos especialistas en la materia de que se trate. Gaceta
Judicial® se reserva asimismo el derecho de editar los articulos
aceptados en cuanto a su extension y estilo.

CARACTERISTICAS DE LOS ARTICULOS

Originalidad. Solo se tomaran en cuenta para publicacion tra-
bajos inéditos cuyo contenido sea el resultado de la propia labor
de investigacion, reflexion, consulta o creacion del articulista.

Referencias bibliograficas y criterios tipograficos y estilisti-

cos. Gaceta Judicial® cuenta con unas Instrucciones ampliadas

a los autores que contienen las normas de presentacion de las
referencias bibliograficas y de las citas, basadas en normas
internacionales empleadas en el ambito académico, asi como
los criterios tipograficos y estilisticos de uso en la revista. Estas
instrucciones ampliadas se encuentran disponibles en la ciber-
pagina de la revista (www.gacetajudicial.com.do).

Referencias a la jurisprudencia dominicana. Al citar juris-
prudencia nacional el autor debera referirse de manera directa
a la sentencia citada. Se supone que el articulista, en su condi-
cion de estudioso a profundidad del tema sobre el cual escribe,
ha recurrido a la fuente primaria y consultado la sentencia
integra que cita, y no un resumen jurisprudencial que, por su
naturaleza, no contiene todos los pormenores de la decision.

Las referencias a la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) deberan contener toda la informacién necesaria

para que cualquier lector interesado pueda consultar facilmen-
te la sentencia citada. Ejemplos:

Sentencia de la SCJ impresa en boletines judiciales antes
de la division en camaras en 1991: SCJ, 8 de septiembre de
1978, B. J. 814, p. 1644.

Sentencia de la SCJ impresa en boletines judiciales des-
pués de la division en camaras en 1991: SCJ, 1.2 Cam., 10 de
enero de 2007, nim. 15, B. J. 1154, p. 112.

Sentencia de la SCJ publicada en el portal de la SCJ: SCJ,
3.2 Sala, 3 de junio de 2010, nim. 10, B. J. 1195.

Identificaciéon de quien escribe. El autor debera indicar su
nombre, profesion, nombre de la instituciéon de trabajo o afilia-
cién, experiencia docente, obras publicadas, etc.

Resumen. Todos los articulos deberan estar precedidos de
un breve resumen (no mas de un parrafo) en que se destaquen
las ideas mas relevantes que desarrolla el autor.

Palabras claves. Después del resumen, el autor debera apun-
tar las palabras claves de su articulo.

Bibliografia: Se debera incluir un indice bibliografico al
final del articulo.

Extension. Los articulos deberan tener una extension maxi-
ma de 25 mil caracteres o 3,600 palabras, aproximadamente 10
paginas a un espacio, en tipo times new roman 12, salvo autoriza-
cion del consejo editorial.

Imagenes. Si el autor desea aportar imagenes de apoyo, de-
bera incluirlas en archivos separados del documento de texto,
en formato jpg y con una resoluciéon minima de 200 dpi.

Gratuidad. Gaceta Judicial® no paga a sus colaboradores
por sus articulos.

Envio de articulos. Los articulos deberan enviarse, por
correo electronico y acompanados de una foto digital y del
curriculo del autor, a rruiz@gacetajudicial.com.do o contacto@

gacetajudicial.com.do. El texto enviado debera incluir en un

solo archivo, ademas del cuerpo del articulo, su titulo, nom-
bre del autor, resumen, palabras claves y bibliografia. Gaceta
Judicial® se reserva el derecho de edicién y publicacién de los
articulos recibidos, sea en forma impresa, digital o en internet.
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LABORATORIO CLINICO
A Resultados precisos y confiables

49

Aniversario

Nuestro compromiso es brindarte

CONFIANZA Y TRANQUILIDAD

49 Anos sirviendo a los dominicanos, con innovacion, asegurando que
obtengas resultados precisos y confiables, brindandote la tranquilidad que
necesitas. Ofrecemos todo tipo de analisis clinicos, con especialidad en las

pruebas de filiacion (paternidad) en las que somos pioneros en el pais.

Sucursal Principal 21 Sucursales
Lea de Castro Esq. José Joaquin Pérez Disponibles

T.809.685.0950 o _
www.patriarivas.com.do | € 9 _ @ %ABE[E['“B[I
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Central de Datos, S.A.
SUPERMERCADO DE INFORMACION®

ESPECIAL PARA

ABOGADOS

ESTUDIANTES DE DERECHO

INVESTIGADORES JUDICIALES

Mas de 7 millones
de documentos
disponibles para satisfacer
todas sus necesidades
de informacion

Todo lo que ha sido
publicado en la prensa
nacional desde 1948
hasta la fecha disponible
al instante

PARA SUS INVESTIGACIONES:

Nuestro archivo y servicios de busqueda

estan disponibles en:

OGM Central de Datos
Calle Dr. Defillé6 N° 4,

Edificio El Caribe (primer piso)

Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 683-8585
Fax: (809) 683-8570

Horario: 8:00 am. a 5:00 pm.

6 | GACETA JUDICIAL

SEMINARIO DE
LA COMPANIA

MAYO

® Martes 3/6:00 p. m.a 10:00 p. m.
Diplomado Derecho Administrativo: Las reformas le-
gislativas que se derivan de la Constitucion de 2010.
Coordina Manuel Fermin Cabral.

e Sabado 21/9:00 a. m.a 1:00 p. m.
Seminario Derecho Migratorio. Coordina Isaias G. Herrera.

Para mas informacion:
Datacursos Gaceta Judicial
(809) 540-3455
(809) 540-3014
contacto@gacetajudicial.com.do
www.gacetajudicial.com.do

W @Gacetaludicial
B3 Gaceta Judicial

Gaceta Judicial no se hace responsable de los conceptos que
expresan sus colaboradores, los cuales no siempre coinciden con el criterio
del Consejo Editorial de esta revista.

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

25-05-2016 11:04  Blinu.com

Copia para Jose Guillermo Suero Noboa - jsuero@rvhb.com



NOVEDAD

COLECCION JURISPRUDENCIA

REPERTORIO DE LA

G | JURISPRUDENCIA

REPERTORIO DE LA CIVIL, COMERCIALE

JURISPRUDENCIA CIVIL,

COMERCIAL E INMOBILIARIA INMOBILIARIA DE LA

DE LA REPUBLICA DOMINICANA _
REPUBLICADOMINICANA

(2001-2014)
(2001-2014)

Autor: Fabio J. Guzman Ariza
1,020 paginas. Edicion 2015

Presentacion: tapa rustica y edicion
limitada de lujo en tapa dura

SERVICIO
A DOMICILIO

Haga sus pedidos
TIS

809 540 3455 | 809 540 3014 | Fax 809 540 3401
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“...constituye un gran aporte a la bibliografia juridica dominicana... se perfila como una obligada fuente de consulta para jueces,
abogados, juristas, estudiantes de derecho...”. Victor Joaquin Castellanos Pizano, juez del Tribunal Constitucional de la
Republica Dominicana.

“... €l Repertorio de Fabio José Guzmdn Ariza habra de convertirse en el obligado libro de cabecera de jueces, académicos y
abogados en ejercicio. Fabiola M edina Gar nes, abogada litigante; socia fundadora del Despacho Juridico Medina & Rizek.

“... mds que una reunion de datos dispersos, un arduo trabajo de busqueda, andlisis, interpretacion y resumen de las jurispruden-
cias civiles, comerciales, inmobiliarias y constitucionales durante catorce afos”. Ylona de la Rocha, directora del Departa-
mento de Ciencias Juridicas de la Pontificia Universidad Catélica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santiago.

“El tener a mano este rico repertorio de jurisprudencia, en un momento de apuro, ante una audiencia o un escrito de conclu-
siones, compensara, elevado a la enésima potencia, el costo de adquisicion”. Benjamin Rodriguez Carpio, abogado litigante y
profesor universitario; exjuez de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Santiago y del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este.

En Twitter:

“El nuevo Repertorio dejurisprudencia publicado por el Prof. Fabio Guzmén Ariza es una obra estupenda. jEnhorabuena!”. Tony
Delgado via@TonyDelgadoRD

“Disfrutando del magnifico repertorio jurisprudencial del maestro Fabio J Guzmadn Ariza. Es una herramienta fundamental para
todo abogado”. Olivo Rodriguez, via@Orodriguez1965

“Esta obra de Fabio Guzmén A. es formidable. Un excelente repertorio. jLos extractos, inmejorables!”. Manuel Fermin Cabral
via @mfermincabral

“Tengo sus libros; es una excelente fuente de consulta”. Santelises Vila via @SantelisesVila

libreria@gacetajudicial.com.do | www.gacetajudicial.com.do

Pablo Casals num. 12, edificio Guzman Ariza, 2.° piso, ensanche Serrallés, Santo Domingo 10125, Republica Dominicana
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26 DE ABRIL

El Dia Mundial de la Propiedad Intelectual

Todos los afios, el 26 de abril, la Orga-
nizacién Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI) celebra el Dia Mun-
dial de la Propiedad Intelectual para
fomentar el debate sobre el papel que
desempefia la Pl a la hora de alentar
la innovacion y la creatividad. El lema
escogido para el Dia Mundial de la Pl
de este afio es: “Creatividad digital:
reinventar la cultura”, cuyo propdsi-
to explica la OMPI en un comunicado
publicado en su pagina web: “Ya hace
rato que las peliculas, la TV, la musica,
los libros, el arte, los videojuegos
en definitiva, las obras culturales— no
conocen fronteras; pero la era del wifi
estd transformando la forma en que la
cultura de consumo se crea, se distri-
buye y se disfruta en mercados que se
expanden mucho més alla de los limi-
tes territoriales. El desafio de un siste-
ma de propiedad intelectual flexible y
adaptable es contribuir a que los artis-
tas y las industrias creativas de nuestro
universo digital reciban la debida com-
pensacion por su trabajo, para poder
sequir creando” (v. www.wipo.int).

8 | GACETA JUDICIAL

Dia Mundial

Movilizate
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reinventar 1a cultura

#worldipday
www.wipo.int/ipday

EE. UU. APRUEBA UNA LEY POLEMICA PARA DEFENDER LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Ha causado controversia en los
Estados Unidos la ampliacién
de la Ley de Espionaje Econé-
mico, que a juicio de los exper-
tos no soluciona los problemas
actuales. En concreto, el Sena-
do aprobo la Defend Trade Secret
Act, una ley que permite una
mejor proteccion de los secre-
tos comerciales de las empre-
sas americanas, ya que por pri-
mera vez les permite presentar
demandas en juzgados federales

si consideran que les han robado.
Se calcula que el robo de propie-
dad intelectual, incluidos secre-
tos comerciales, costaron a las
empresas americanas 300,000
millones de délares anuales, con
datos de 2013. Por ello, la nue-
va legislacion ha recibido el apo-
yo de numerosas compafiias y
asociaciones empresariales. Sin
embargo, expertos como el pro-
fesor de la Lee University School
of Law, Christopher Seaman, cri-

tican que la ley no soluciona
el problema del ciberespionaje
internacional, ya que se centra
en castigar los robos de propie-
dad intelectual entre los esta-
dos americanos. En opinién de
este experto, es mejor mejo-
rar la seguridad tecnoldgica de
las empresas que aprobar nue-
vas leyes pensando que van a
ser suficientes para detener a los
cibercriminales, que a menudo
actlian desde el extranjero.

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016
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INFORME DE LA OMPI

Aumentan las solicitudes interna

te presentadas en virtud del Tratado de

Cooperacién en materia de Patentes (PCT)
aumentaron en un 1.7 % hasta alcanzar las
218,000 en 2015, estableciendo un nuevo
record anual. Los innovadores radicados en
los EE. UU. han presentado el mayor nimero
anual de solicitudes internacionales de paten-
te por trigésimo octavo afio consecutivo. Con
todo, gran parte del aumento general se debe
al fuerte incremento en la presentacion de soli-
citudes de patente de los innovadores de Chi-
na. Los EE. UU. también encabezaron la
lista de principales solicitantes de
registros internacionales de mar-
ca por medio del Sistema de
Madrid y siguen aumentan-
do su presencia en el Sistema
de La Haya de registro inter-
nacional de dibujos y mode-
los industriales, que se halla
en radpida expansion y que tam-
bién estd administrado por la OMP, a raiz
de su reciente adhesion, junto con
el Japon y la Republica de Corea.
Tras los EE. UU., con 57,385 soli-
citudes internacionales de paten- |
te, figuran el Japon (44,235 soli-
citudes PCT) y China (29,846). En
general, el aumento de las solicitudes
vino impulsado por China, el Japon y la
Republica de Corea. En consecuencia,
se ha més que duplicado el porcentaje
de solicitudes PCT de Asia presentadas
desde 2005, que corresponde actualmente
al 43 % del total.

I-as solicitudes internacionales de paten-

Los principales solicitantes

Las empresas de telecomunicaciones enca-
bezan la lista de principales solicitantes del
PCT en 2015, y Huawei Technologies lidera la
clasificacién por segundo afio consecutivo al
tener publicadas 3,898 solicitudes PCT, es decir,
456 solicitudes mas que en 2014. La empresa
estadounidense Qualcomm Incorporated ocu-

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

IDEAS & NOTICIAS

pa el segundo lugar
entre los solicitantes
de 2015, con 2,442
solicitudes publicadas,
mientras que la empre-
sa china ZTE Corpora-
tion figura en tercer lugar con
/ 2,155 solicitudes PCT.

Solicitudes por sector de
\, tecnologia

Entre las docenas de sectores de la

tecnologia, la tecnologia informética

y las comunicaciones digitales fueron
objeto del mayor nimero de solicitu-

des presentadas en 2015, cada uno de ellos
con mas de 16,000. El porcentaje mas elevado
de solicitudes PCT correspondié a la tecnologia
informdtica, con 16,385 solicitudes publicadas,
es decir, el 8.2 % del total, sequido de las comu-
nicaciones digitales (8 %), las maquinas electro-
nicas (7.3 %) y la tecnologia médica (6.3 %).
La empresa estadounidense Hewlett-Packard
Development Company es el principal solicitan-
te de patentes relacionadas con la tecnologia

cionales de patentes y de registro de marcas

informatica, seguido de Huawei Technologies
y Qualcomm. En cuanto a las comunicacio-
nes digitales, Huawei Technologies, ZTE y Qual-
comm son los principales solicitantes. En el sec-
tor de las maquinas electronicas, Mitsubishi
Electric Corporation del Japdn es el solicitante
principal seguido de otras dos empresas japo-
nesas, Panasonic Intellectual Property Manage-
ment y Toyota Jidosha. Philips Electronics de los
Paises Bajos, Olympus Corporation del Japdn y
Ethicon Endo-Surgery Inc. de los EE. UU. tienen
los porcentajes mas grandes de solicitudes rela-
cionadas con la tecnologia médica.

Para obtener datos actualizados y analisis mas
detallados sobre los resultados en 2015, con-
sultese: Resefia anual del PCT: £l sistema interna-
cional de patentes, la Resefia anual del Sistema de
Madrid: Registros internacionales de marcas, que
se publicard en el tercer trimestre de 2016, y la
Resefia anual del Sistema de La Haya: Registros
internacionales de dibujos y modelos industria-
les, que se publicaran en la pagina web de la
OMPI de estadisticas de propiedad intelectual
en mayo de 2016, la primera, y las dos Ultimas
en el tercer trimestre de 2016.

GACETA JUDICIAL |9
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JUECES ESCOGEN MIEMBROS
DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Los integrantes del Comité Electoral junto a nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial.

1 Comité Electoral para la escogencia de los nuevos inte-
grantes del Consejo del poder Judicial, dio a conocer el re-
sultado de las votaciones, en el que salieron electos como
consejeros para el periodo 2016-2021, el magistrado Estanislao
Radhamés Rodriguez, en representacion de los jueces de corte o su
equivalente, Fernando Fernandez, de los jueces de primera instan-

cia o su equivalente y Leonardo Recio Tineo de los jueces de Paz.

Mientras que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), eligio
como consejero al magistrado Victor José Castellanos Estrella, en
representacion de los jueces de esa Alta Corte, y a la magistrada

Sara I. Henriquez Marin, como suplente.

El magistrado Mariano German Mejia, es presidente de pleno de-
recho del CPJ, en su condicion de presidente de la Suprema Corte

de Justicia.

Las consejeras sustitutas son: Sara Henriquez Marin, Miguelina
Urefia Nufiez, Karen Mejia Pérez y Brenda Galan, en la categoria
de juez de la Suprema Corte de Justicia, corte de apelacién o su

equivalente, de primera instancia o su equivalente y de paz.

El magistrado Estanislao Radhamés Rodriguez, quien gand en
la categoria de jueces de Corte obtuvo 78 votos, Jorge Reyes
76, Alexis Goémez 32, Ysis Muiiiz 9, Antonio Sdnchez Mejia y
Ramoén H. Gonzalez, ambos con 5 votos, Juan Biaggi Lama 4 y
Sergio Antonio Ortega con 3.

En lo relacionado a los jueces de Primera Instancia, el
magistrado Fernando Fernandez gané con 199 votos sobre sus
competidores, Rosanna Vasquez, quien obtuvo 38, Reynaldo
Soriano 25, Sergio Furcal 12, Nassin E. Ovalles 7 y Kate
Echevarria 5 votos.

Mientras que en la representacion de los jueces de Paz, resultd
elegido como consejero el magistrado Leonardo Recio Tineo
con 115 votos, frente al juez Samuel Castillo Mota, el cual
obtuvo 38.

La magistrada Miguelina Urefa obtuvo la nominacién como
suplente de jueces de corte, con 88 votos frente a 86 de Olga
Guzmadn; ambas resultaron empatadas con 52 votos cada una

en las elecciones del 4 de marzo; por lo que segtn lo establecido
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El nuevo Consejo del Poder Judicial juramentado el 21 de marzo,
guedo conformado de la siguiente manera: magistrado Mariano German Mejia, presidente,
Victor José Castellanos Estrella (juez SCJ), Estanislao Radhamés Rodriguez (Corte de Apelacion
0 su equivalente), Fernando Fernandez (Primera instancia o su equivalente)
y Leonardo Recio Tineo (juez de Paz).

Mariano German Mejia
Presidente CPJ

Victor José Castellanos E.
Suprema Corte de Justicia

Estanislao R. Rodriguez
Corte de Apelacion

Fernando Fernandez Leonardo Recio Tineo

Primera Instancia Jueces de Paz

en el articulo 13 de la resolucién nimero 16-2011, del 27 de
enero del 2011, que aprueba el reglamento electoral del Consejo
del Poder Judicial, se debia realizar nuevas elecciones para el

desempate.

También aspiraron a consejero suplente en la categoria de juez de
corte los magistrados Yokaurys Morales, quien obtuvo 49, Doris
J. Pujorls Ortiz 36 y Eduardo Sanchez Ortiz 21.

En las votaciones de los suplentes de jueces de primera instancia Karen
Mejia Pérez, resultd electa con 98 votos, frente a sus competidores
Ingrid Liberato Torres, que sac6 73 votos, Keila Gonzélez 59, Ramona
Gutiérrez 41 y Dante Almonte 13.

La jueza Brenda Galan result6 electa como suplente consejera en
representacion de los jueces de paz, con 92 sufragios, frente a 62 del

magistrado Jorge Brown Isaac.

El Comité de elecciones estd integrado por el magistrado Manuel
Ramoén Herrera Carbuccia, Manuel Alexis Read Ortiz, José
Alejandro Vargas, Wendy Polanco Santos, miembros, y Gervasia

Valenzuela, secretaria.

El magistrado Herrera Carbuccia dijo que esta oportunidad que
la Constitucion dominicana pone en manos de los jueces debe
ser ejercida con vision de futuro, de fortalecimiento y de lucha

por los mejores intereses del Poder Judicial.

El magistrado Manuel Ramén Herrera Carbuccia, presidente
del Comité Electoral destaco la organizacion que hubo en todo
el proceso, en el que sufragaron 667 jueces y juezas del pais,

equivalente a un 98% de participacion.

Al concluir el proceso, el magistrado Herrera Carbuccia dijo
esperar que los nuevos miembros del CPJ contintien trabajando
para fortalecer al Poder Judicial. Dijo que la democracia del
Poder Judicial no se puede perder y que la misma se ejerce a
través del CPJ.

“Para nosotros los miembros del Comité Electoral ha sido un
privilegio y un placer trabajar para cada uno de ustedes y espero
que ese trabajo haya sido del agrado de cada uno de ustedes”,

apunto el juez Herrera Carbuccia.

, Www.poderjudicial.gob.do
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ACTUALIDAD

a Asociaciéon Dominicana de Propiedad

Intelectual (ADOPI) celebro el pasado miér-

coles 30 de marzo del presente afio su
asamblea general ordinaria anual mediante la
eligio y juramentd su nueva Junta Directiva para
el periodo 2016-2018. La nueva Junta Directiva
estd presidida por la licenciada Sharin Pablo de
Roca, socia de la firma de abogados J. J. Roca
& Asociados, e integrada por los licenciados
Edwin Espinal, primer vicepresidente; Alejan-
dra Valdez, segundo vicepresidente; Janet Ada-
mes, secretaria; Orietta Blanco, vicesecretaria;

i

A"

ADOPI elige nueva junta directiva

Ménika Fiallo, tesorera; Carmen Prieto, vicete-
sorera y, como vocales, Carimer Guzman, Pedro
Troncoso, Jaime Angeles y Lilly Acevedo.
Durante la actividad, la nueva presidenta
expuso su vision para que Adopi sea un espa-
cio de pensamiento y discusion de los temas de
propiedad intelectual y un think tank llamado a
analizar, investigar y fomentar estudios juridi-
cos tendentes a impactar las politicas publicas
a través de la educacién y la difusion de ideas,
asi como orientar al publico sobre la importan-
cia de la proteccion de la propiedad intelectual.

5/,

ADOPI fue fundada en 1997 por un grupo
destacado de abogados, con el objetivo de pro-
mover e incentivar la investigacion, difusion y pro-
mocion del respeto de los derechos de propiedad
intelectual en la Republica Dominicana. La labor
de ADOPI ha sido fundamental en el desarrollo y
la modernizacion de la propiedad intelectual en
la Republica Dominicana. A lo largo de su tra-
yectoria, ha estado presente en todos los proce-
s0s legislativos y administrativos que han servido
para reformar la estructura juridica en los ambi-
tos del derecho de autor y la propiedad industrial.

0 contacto@gacetajudicial.com.do.

NOTA IMPORTANTE. Gaceta Judicial, en interés de contribuir a la divulgacion de todo lo relacionado con el mundo del derecho en la Repiblica
Dominicana, avisa a su lectores que publicara de manera gratuita las naticias de interés juridico —inauguracién de bufetes, premiaciones recibidas, ingreso de nuevas
abogados a firmas existentes, publicaciones de obras, foros y congresos, etc.— que le sean enviadas a las siguientes direcciones electrdnicas: rruiz@gacetajudicial.com.do

Para |a publicacién de resefias y fotos de los actos de puesta en circulacion de obras juridicas, la solicitud debera estar acompafiada de dos ejemplares del libro en cuestion.
Gaceta Judicial tomard en cuenta para la insercion de las noticias recibidas la disponibilidad de espacio. Ademas, se aplicaran, criterios editoriales de pertinencia y
actualidad, asi como correcciones linglisticas y de estilo.
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INSIPI 20

CARTAGENA DE INDIA

MARIA DEL PILAR TRONCOSO LEROUX ASUME
LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACION
INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

urante la Asamblea General de Socios
Dde la Asociacion Interamericana de la

Propiedad Intelectual (ASIPI) celebra-
da en diciembre de 2015 en Cartagena de
Indias, Colombia, fue nombrada como presi-
dente Marfa del Pilar Troncoso Leroux, para el
periodo 2015-2018. Este nombramiento revis-
te gran importancia para la asociacion, ya que
es la primera ocasion en que una mujer asume
la presidencia y ademas por ser la primera abo-

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

gada de origen dominicano que logra escalar a
tan importante posicion.

Debido a la gran relevancia que signifi-
ca para la Republica Dominicana el nombra-
miento de Troncoso, el pasado 28 de enero de
este afio fue celebrado un coctel en el restau-
rant Luld, auspiciado por la Oficina Nacional de
la Propiedad Industrial (ONAPI) y la Asociacién
Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI).
El evento contd con la presencia de importan-

ACTUALIDAD

o Maria del Pilar Trancoso

PRESIDENTE A

A

tes personalidades del mundo de la propiedad
intelectual de nuestro pais.

Maria del Pilar Troncoso Leroux es socia fun-
dadora de la firma Troncoso Leroux, Abogados
Consultores, y es especialista en el &rea de la
propiedad industrial con mas de treinta afios
de experiencia.

ASIPI celebra seminario contra la falsificacion

el 13 al 15 de marzo, la Asociacion
Dlnteramericana de Propiedad Inte-

lectual (ASIPI) celebrd a su Semina-
rio contra la Falsificacién, en el Hotel Hil-
ton en Aruba.

En la apertura del evento intervino el
licenciado Goswino Oduber, director de la
Oficina de Propiedad Intelectual de Aru-
ba, y contd con la asistencia de Maria
Ridderstaat , directora adjunta de esta
misma oficina.

La oferta académica fue desarrollada
por panelistas de alto perfil profesional,

desde la perspectiva de varias industrias
afectadas por la creciente cultura de la
falsificacion. Fueron abordados temas de
interés y actualidad, tales como las falsifi-
caciones a través de la web, la falsificacion
de medicamentos; las técnicas de investi-
gacion y generacion de evidencia en falsi-
ficaciones y la ciberocupacién, entre otros.

Igualmente, la actividad sirvi6 como
sede para la reunién presidencial del
Comité Ejecutivo y para celebrar la prime-
ra plenaria del afio del Consejo de Admi-
nistracion de la entidad.
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EDICION ESPECIAL SOBRE

PROPIEDAD INTELECTUAL

PROPIEDAD INTELECTUAL:

Como en anos anteriores, Gaceta Judicial presenta este nime-
ro especial dedicado al derecho de la propiedad intelectual, con
motivo de la conmemoracion, el 26 de abril, del Dia Mundial de la
Propiedad Intelectual.

En esta edicion, nuestros colaboradores se adentran en temas
procesales, normativos y reglamentarios poco tratados en 10s
ambitos de derechos de autor, patentes, nombres comerciales y
marcas, al tiempo que abordan puntos de contacto entre los dere-
chos de propiedad intelectual, las redes sociales, el arte y la salud
publica.

Nos complace poner a disposicion de nuestros lectores este nue-
vO ejemplar de coleccion, cuyos trabajos enriquecen, sin dudas, la
doctrina dominicana en la materia.
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Propiedad Intelectual

Edwin Espinal Hernandez

Exdirector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), profesor
de Derecho de la Propiedad Intelectual en la PUCMM vy autor de la obra
Legislacion de propiedad intelectual, anotada, concordada y comentada.
edwinespinal@hotmail.com

El peritaje en caso de ilicitos en
materia de propiedad industrial
juzgados por la via penal

Resumen: El autor discurre sobre las implicaciones del peritaje obligatorio en casos de violacién a dere-

chos de propiedad industrial.

Palabras claves: Peritaje, auxilio judicial previo, propiedad industrial.

El articulo 189 de la Ley nam. 20-00 sobre Propiedad Industrial
dispone de manera “transitoria” que al conocimiento del fondo de
los conflictos sobre derechos de propiedad industrial por los tribu-
nales ordinarios debe precederle, “con caracter imprescindible”,
la “presentacién” de un peritaje!. En materia civil, el peritaje seria
aportado por la parte demandante como uno de sus elementos de
prueba, o bien podria requerirlo al juez apoderado como medida
de instruccion del proceso.

En el ambito penal, en caso de que se trate de un ilicito mar-
cario perseguido por accion publica a instancia privada, el perita-
je podria ser requerido al Ministerio Publico como una “diligencia
de investigacion”, en virtud del articulo 286 del Codigo Procesal
Penal (CPP). El Ministerio Publico, siguiendo el articulo 207 del
CPP, designaria a la persona idonea para realizar el dictamen peri-
cial, o bien puede requerir a la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial (ONAPI) su escogencia; una vez seleccionado, el Minis-
terio Publico emitiria un dictamen contentivo de su designacion.

Si apodera directamente al tribunal penal unipersonal corres-
pondiente por la via de la accion privada, en el caso de la violacion

de los derechos sobre cualquier otro bien protegido por la propie-
dad industrial, el peritaje podria ser sometido como un auxilio ju-
dicial previo, en los términos del articulo 360 del CPP,— caso en el
cual el juez ordenaria al Ministerio Publico la realizacion de esa di-
ligencia, a partir de la incautaciéon de elementos que sirvan de evi-
dencia de la infraccién, o bien ser efectuado a partir del conjunto
de elementos probatorios aportados por las partes. En todo caso,
en materia penal, el informe rendido por el o los peritos actuantes
conforma una de las pruebas presentadas por la victima como sus-
tento de su acusacion.

El peritaje, segtin el articulo 204 del CPP, podria proceder para
“descubrir o valorar un elemento de prueba” a la luz de “conoci-
mientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica”; para llevar a
cabo sus operaciones, podria ser necesaria la presentacion o el se-
cuestro de cosas y documentos y la comparecencia de personas, lo
que seria ordenado por el juez o el Ministerio Publico, de acuerdo
con el articulo 214 del CPP.

Siendo imprescindible, ;como entonces conciliar la obligatorie-
dad de practicar dicho medio de prueba y su eventual falta de re-

1 Articulo 189. Transitorio. Los conflictos sobre propiedad industrial seran conocidos por los tribunales ordinarios. A tales fines, se requerira con caracter imprescindible la presentacion

de un peritaje para abocarse al conocimiento del fondo del caso correspondiente.
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EDICION ESPECIAL SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL

querimiento por la parte acusadora, si ella entiende que ha identi-
ficado o individualizado al imputado y ha establecido su domicilio,
si ha ofrecido una relacion precisa y circunstanciada del hecho pu-
nible atribuido a este y si no ha considerado necesario “descubrir
o valorar” ningn elemento de prueba a partir de conocimientos
expertos, que ameriten el secuestro de “cosas y documentos™ (O
se impone requerirlo de manera indefectible, considerando que
la resolucion 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia prevé que
“la imparcialidad le impide al juez hacer actuaciones propias de las
partes, como proponer, obtener o aportar pruebas”, y que el articulo
22 del CPP le veda al juez el “realizar actos que impliquen el ejer-
cicio de la accién penal”™?

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

Las limitaciones al juez penal en el ambito probatorio llevan

a inclinarnos a una respuesta positiva. En ese orden, al razonarse
sobre la utilidad del peritaje en esta materia, se ha discurrido co-
mo sigue:

El espiritu legislativo, evidencia la factibilidad de produccion
de este tipo de pruebas, justificado en el grado de especializa-
cion de la materia, por lo que el principio de libertad probato-
ria, el derecho de igualdad entre las partes y el ejercicio eficaz
del derecho a la defensa, propicia la presentacion de la prueba,
bajo condicion previa de que sean agotadas las reglas del proce-

dimiento instituido para tales fines, quedando entonces sujeto a
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la valoracion de rigor ante un tribunal de juicio, en obediencia
a las reglas de la sana critica, consagradas en los articulos 172 y

333 de la ley procesal regente.
Ademas, se ha planteado que:

En garantia de la tutela judicial efectiva y el debido proceso de
ley, el informe especializado también precisa ser apreciado, toda
vez que se trata de un elemento probatorio conocido por las par-
tes intervinientes en el caso, y avalado en el mandato expreso del
articulo 189 de la Ley 20-00, Sobre Propiedad Industrial.

En ese tenor, se ha subrayado que:

Los juzgadores son terceros imparciales, por ende, la produc-
cion de pruebas es una actividad inherente a los intereses de las
partes, limitandose el juez a controlar y arbitrar el proceso, con-
forme a las garantias y prerrogativas consagradas en el Bloque la

Constitucionalidad y la ley procesal aplicable.

En lo que toca a su presentacion, se ha precisado que el dicta-
men pericial:

Es pasible de ser introducido por lectura del documento, estipu-
lacion o por autenticacion a través del testigo idoneo, responsa-
ble de la pericia, en cumplimiento de las previsiones de los arti-
culos 212y 312.3 del Codigo Procesal Penal y la Resolucion No.
3869, Sobre el Reglamento para el Manejo de los Medios de Prue-
ba en el Proceso Penal, dictada por la Suprema Corte de Justicia.?

Ahora bien, ¢se le impone su presentacion siempre al acusador?
¢Podria el imputado proponer la realizaciéon de un peritaje en el
cual sustentar su descargo ante una acusacion infundada, con oca-
sion de la presentacion de su escrito de excepciones y cuestiones
incidentales, dentro del plazo fijado por el articulo 305 del CPP, a
partir de sus propias pruebas y las pruebas aportadas por el acu-
sador privado? O ante la falta del acusador —por inobservancia o
desconocimiento de la ley— de solicitar el peritaje, ;podria el im-
putado reclamar la nulidad del juicio, al haberse inobservado una
medida de instrucciéon imprescindible?

De la lectura del “Reglamento para el manejo de los medios de
prueba en el proceso penal”, votado por la Suprema Corte de Justi-
cia mediante resolucion num. 3869-2006, de fecha 21 de diciembre
de 2006, se concluye que no necesariamente el peritaje debe ser re-
querido por el acusador, pues al hacer referencia a la presentacion
de la prueba pericial, dicho texto dispone lo siguiente:

El perito es interrogado bajo los mismos términos y condiciones

establecidos para el testigo, salvo en lo relativo a su calificacion.

La parte que presenta al perito esta obligada a realizar este tra-
mite, de manera que se permita que tanto el tribunal como las
demas partes del proceso, puedan apreciar si el mismo retne
todos los requisitos legales para ostentar dicha calidad.

[...]

Le corresponde al proponente del perito, llevar a cabo su califica-
cion frente al tribunal, la cual consiste en extraer del perito la
informacion necesaria a los fines de establecer su calidad, capa-
cidad e idoneidad para deponer respecto del tema de tipo cien-

tifico para el cual ha sido ofertado (articulo 13).

Aunque luce mas loégico que el imputado presente una excep-
cion para hacer declarar nulo el juicio en su contra por la no pre-
sentacion del peritaje, nada quita que sea €l quien lo someta al
analisis probatorio del juez, confiado en su absolucion. Pero pa-
receria que la parte acusadora seria la llamada, en primer orden,
a someter el peritaje. Hay que recordar que la modificacion que
oper6 la Ley nam. 424-06 en la Ley nam. 20-00 sobre Propiedad
Industrial limit6 restrictivamente a los signos distintivos el ambito
de ejercicio de la accion privada —salvo el caso de la violacion a
derechos sobre marcas, que puede ser perseguida por accion pu-
blica (articulo 32, CPP)—, pues las violaciones a los derechos del
titular de una patente de invencion, un diseno industrial o mode-
lo de utilidad seran resarcidas en lo adelante mediante su “com-
pensacion civil”, conforme el articulo 166, numeral 2, del citado
texto legal, modificado por la Ley nam. 424-06. En consecuencia,
siendo de suyo que las pretensiones en los procesos por violacion
alos derechos sobre signos distintivos se fundamentan en su iden-
tidad, imitacion, confusion o falsificacion, la necesidad de cono-
cimientos especiales para contrastar las pruebas comprobatorias
de la infraccién con aquellas que sean originales, similares o con-
fundibles, conduce a que el peritaje se imponga, como correlato
de actuaciones como la incautaciéon o el decomiso de mercancias
falsificadas, materiales y accesorios utilizados para la comision del
delito, evidencias documentales, asi como de cualesquiera otros
activos relacionados con la actividad infractora (articulo 166, pa-
rrafo II, Ley nim. 20-00), que eventualmente se encontrarian en
manos del futuro imputado. El peritaje recaeria justamente sobre
los bienes puestos en manos de la justicia a partir de dichas actua-
ciones —cuya ejecucion, en tanto medidas cautelares, habran de
ser autorizadas inaudita altera parte, esto es, sin conocimiento de la
parte contra la cual seran practicadas— o bien de las piezas apor-
tadas por el acusador y el imputado como sustento de sus ofertas
probatorias.

El reglamento niim. 3869-2006 no contiene disposiciones espe-
cificas sobre la presentacion de la prueba en procesos de accion
privada, lo que aparentaria que esta no requiere distinciones, aun-
que remite al mismo tiempo a las reglas del derecho comun para
la solucion de casos y situaciones no previstas (articulo 23), lo que

2 Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Cdmara Penal, Tercera Sala, 15/8/2014, sentencia 0098-TS-2014, actuaciones nim. 502-01-2014-00176 CPP, . Trojan Battery Company (acu-

sadora y actora civil) c. Blue Cover, SRL. (imputado).
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nos conduce a otras interrogantes ¢Podria requerirse el peritaje an-
tes de la audiencia de juicio, considerando que la parte in fine del
articulo 207 del CPP dice que en cualquier otro momento distinto
a la etapa preparatoria el peritaje puede ser ordenado “por el juez
o tribunal, a propuesta de parte”?

La interpretacion que se ofrece de este articulo vincula la opor-
tunidad del pedimento de un peritaje durante la audiencia de jui-
cio en caso de revelaciones inesperadas que producen alteraciones
sustanciales en el objeto de la causa y hacen indispensables una in-
vestigacion suplementaria, siguiendo el articulo 315, numeral 5,
del CPP. Pero esa exégesis seria correcta si se estuviese ante un pro-
ceso de accion publica o accion publica a instancia privada, no an-
te un proceso de accion privada en materia de propiedad indus-
trial, que impone la presentacion del peritaje antes de la audiencia
de fondo. En ese sentido, ¢deja el articulo 207 del CPP abierta la
brecha para que el peritaje sea propuesto como medio de prueba
insoslayable que se le impone al tribunal apoderado en casos de
propiedad industrial perseguidos por acciéon privada después de
admitida la acusacion?

Para algunos, ello pareceria imposible en un proceso de accion
penal privada , ya que ese pedimento perteneceria a una etapa pre-
cluida, cual es la que corresponde a la presentacion de la acusa-
cion, en la cual el acusador debe ofrecer las pruebas que hara des-
filar en el juicio —entre ellas la lista de peritos—, con la indicacion
de los hechos y circunstancias que se pretenden probar. Ademas, se
arguye que el peritaje deberia formar parte de las actuaciones soli-
citadas al juez en el marco de un pedido de auxilio judicial previo,
de manera que la “informacion faltante” que este arroje le permi-
ta a la victima completar su acusacion.

No obstante, la solicitud de su practica al tribunal apoderado
para poder aportar las piezas que sustentan una acusacion se reve-
la orientada por el principio de contradicciéon a partir del hecho
de que las acciones privadas no cuentan con una etapa intermedia
de investigaciéon. Confirman este aserto varias decisiones de tribu-
nales colegiados —cuando estos eran competentes— por las que
se ordena la realizacion de un peritaje a cargo de funcionarios del
Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI respecto de bie-
nes incautados por el Ministerio Publico, amparado en un auxilio
judicial previo otorgado a requerimiento de parte, una vez presen-
tada la acusacion y antes de la audiencia de fondo3, asi como a par-
tir de las pruebas aportadas por las partes?.

En este sentido, ordenado un peritaje en la audiencia siguien-
te a la de la conciliacion, se ha juzgado que procede que, una vez
ONAPI designe los peritos, sus nombres sean comunicados a la

contraparte para preservar su derecho a recusacién®, el cual debe-
ra ejercer en el plazo que tenga a bien conceder el tribunal®. De
no asistir el imputado a la audiencia en la cual se requiere practi-
car dicha medida de instruccién, no procede declarar su rebeldia,
pues ello conllevaria un sobreseimiento del proceso y la diligencia
del peritaje impone que aquel contintie su curso’.

La aportacion de un peritaje en caso de ilicitos en materia de
propiedad industrial juzgados por la via penal es, en conclusion,
insalvable, maxime cuando la transitoriedad del articulo 189 de
la Ley nim. 20-00 no tiene culminacion en el tiempo. Si bien po-
dria verse como un escollo en caso de que la parte acusadora se
haya provisto de suficientes elementos de prueba que lo hicieran
prescindible, es claro que el objetivo del legislador con su instau-
racion fue contribuir a formar la religion de los tribunales que re-
sultasen apoderados de procesos en esta materia especializada, sin
perjuicio de la consideracion de los jueces como “peritos de peri-
tos”, aun cuando el peritaje no se les imponga como fundamento
de su ratio decidendi.
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Derecho de Autor
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Magistrado de la Corte de Apelacién del D. N., profesor universitario (UNIBE-
PUCMM), especialista en Derecho Judicial (ENJ), méster en Propiedad
Intelectual, UC3 de Madrid.
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Conyuge superstite
y derecho de autor

Resumen: El autor reflexiona sobre la interpretacion que a su juicio debe darse al articulo 21 de la Ley
65-00 en lo concerniente a la participacidén del cédnyuge supérstite en la distribucién de los rendimientos
econdmicos del derecho de autor, a raiz del fallecimiento de su titular.

Palabras Claves: Derecho de autor, derechos patrimoniales, derechos morales, sucesidn, causahabientes,
cényuge, herederos, mortis causa, Cédigo Civil, Ley de Derecho de Autor, fallecimiento, régimen legal, comu-
nidad de bienes, separacién de bienes, sucesores regulares, Republica Dominicana.

*

Bien es sabido que el Codigo Civil de la Republica Dominica-
na, con base en el contrato de matrimonio, instituye como régimen
legal el de la comunidad de los bienes muebles y los gananciales!,
lo cual significa que a menos que los esposos en los dias que ante-
cedan a su casamiento hayan dictado capitulaciones ante notario
para decantarse por uno diferente, o para hacerse a la medida el
régimen de sus suenos, el silencio sobre este particular debe inter-
pretarse como una eleccion a favor del sistema de comunidad legal.
Es una presuncion absoluta e irrefragable que, en cuanto tal, no ad-
mite prueba en contrario.

También sabemos que con arreglo al articulo 1387 del mismo
codigo los contrayentes estan en libertad de escoger un régimen
distinto, a condicion de que la eleccion se produzca antes de las
nupcias y en sujecion a las formalidades que tan importante deci-
si6n implica, ya que una vez concertado el enlace no hay vuelta atras
y los conyuges, aunque quieran, no podran modificarlo, ni siquiera
divorciandose y volviéndose a casar entre ellos, segiin los términos
de una disposicion absurda y anacrénica contenida en el articulo 34

de la Ley 1306-bis de 1937 sobre divorcio y sus reformas. Todo sin
perjuicio de las recientes providencias de la Ley 544-14, que a pro-
posito de las relaciones familiares permiten a los consortes durante
la vigencia de un matrimonio con elementos de extranjeria some-
ter la regulacion de sus intereses econoémicos a una legislacion que
no era la aplicable hasta entonces, siempre que lo hagan por escri-
to y sin afectar intereses de terceros?.

En fin, la situacion de los derechos de autor de aquel o aquella
que al fallecer estuviera unido en matrimonio a otra persona plan-
tea la necesidad de determinar cudl habra de ser el destino de las
regalias que resulten de esos fueros y en qué medida o en qué pro-
porcion su desplazamiento favorecera al conyuge supérstite, inde-
pendientemente de las legitimas prerrogativas reconocidas ex lege a
los sucesores regulares o de pleno derecho. Urge entonces distin-
guir segin que el de cujus muera estando casado bajo el régimen
de comunidad legal o sometido, en cambio, a un régimen de se-
paracion, no sin antes definir, a efectos del derecho de autor, so-
bre cudles bienes recaera el endoso, pues eventualmente no todos
son transmisibles.

1 Art. 1400, CC.
2 Art. 45, Ley 544-14.
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La naturaleza fuera de serie de los llamados derechos morales
de autor, su caracter rigurosamente personal e inmaterial, senti-
mental, abstracto, emotivo, inalienable, extrapatrimonial e indispo-
nible, obliga casi automaticamente a descartarlos como transmisi-
bles por causa de muerte. Si en vida pertenecen en exclusiva a su
titular al punto de no poder compartirlos con nadie ni mucho me-
nos enajenarlos, lo normal es que al fenecer se los lleve a la tumba
y que se extingan con €l

En definitiva, si el autor estuviera casado con comunidad de bie-
nes, los derechos morales de que este dispusiera sobre sus creacio-
nes literarias, artisticas o cientificas (derecho de paternidad, divul-
gacion e integridad) no podrian formar parte, aunque lo deseara,
del activo comunitario, ni migrar por cauce sucesorio o como con-
secuencia de la disolucion de esa comunidad. De hecho, si nunca
fueron parte de ella, no es de esperar que a causa de un sortilegio
o de un prodigio taumatirgico, ya muerto el autor o la autora, su-
conyuge reclame cualquier participacion en una distribuciéon mate-
rialmente imposible e irrealizable.

Sin embargo, como advierte Bondia Roman, a semejanza de lo
que acontece con el ejercicio post mortem de las acciones para la de-
fensa del honor, la intimidad y la imagen, “sin haber una auténtica
transmision mortis causa, determinadas personas estan legitimadas
para hacer uso de ellos en defensa de la memoria y reputacion del
causante-autor y de los intereses sociales de la cultura™.

Por tanto, contrario a lo que tal vez pudiera pensarse, no opera
un verdadero trasiego de derechos en el marco del articulo 18 de
la Ley 65-00 sobre Derechos de Autor (LDA). Este “ejercicio” hono-
rifico reconocido a conyuges y herederos no recae exactamente so-
bre las citadas potestades, sino en unos poderes que,, con un conte-
nido similar, tienen un temperamento distinto del que corresponde
a los derechos subjetivos: un mandato que adopta la configuracion
de “derecho-deber” o “derecho-funciéon”y que se realiza en interés
del autor y también, directa o indirectamente, de la colectividad?.

Lo anterior quiere decir que los derechos de autor no pueden ser
traspasados “en todo” mortis causa, cabal e integramente, ni a causa-
habiente alguno ni al esposo o la esposa supérstite, puesto que solo
los derechos patrimoniales o de explotacion son, en puridad, suscep-
tibles de transferencia. No por casualidad la LDA establece una cla-
ra distincion entre lo que seria una auténtica “correspondencia” post
mortem de los derechos patrimoniales de autor al “conyuge, herede-
ros y causahabientes por setenta anos contados a partir de la muerte
de aquel” (articulo 21) y el “gjercicio” postumo otorgado a las mismas
personas de los atributos concernidos al derecho moral (articulo 18).

*

El articulo 21 LDA adjudica derechos sucesorios sobre las faculta-
des patrimoniales de autor “a su conyuge, herederos y causahabien-
tes”. La inclusion del conyuge supérstite en la lista es la manzana de

la discordia, pues hasta hoy, en nuestro sistema de derecho comun,
este no es un heredero regular y solo concurre a la sucesion precisa-
mente a falta de sucesores regulares, cosa que casi nunca ocurre. De
todas formas, si nos atenemos a lo que dice el texto, pareciera que
tanto el conyuge como los herederos regulares que en el orden per-
tinente acudan al prorrateo adquiriran los derechos en partes igua-
les, salvo que en el proceso de liquidacion y particion se fijen lotes
diferentes, de suerte que unos asuman el control sobre unas obras y
otros sobre otras, o cualquier otro esquema de distribucion compen-
satoria, como podria ser la indicaciéon de que el conyuge conserve la
totalidad de los bienes de propiedad intelectual y que los hijos hagan
lo propio con relacion a los muebles o inmuebles.

La transmision de estas fuentes de riqueza puede ser hecha en
bloque o por separado, expresa o implicitamente. Es explicita si el
autor mediante testamento atribuye los derechos a tal o cual perso-
na en la medida en que pueda hacerlo, respetando las reglas de la
legitima si tiene herederos reservatarios. Es implicita cuando el ti-
tular no dicta testamento —sucesion ab intestato— o si al hacerlo no
alude a sus derechos de autor.

Ahora bien, el punto algido es el relativo a la participacion del
conyuge supérstite en el reparto, tomando por telén de fondo las
disposiciones del articulo 21 LDA, en que consortes y herederos son
practicamente puestos al mismo nivel. El legislador de alguna mane-
ra se adelanta en materia de derecho de autor a la reforma que vie-
ne aupandose desde hace anos en el ambito del Codigo Civil, a fin
de que los esposos se admitan en la categoria de sucesores regula-
res, lo cual, al menos en este caso, seria absolutamente independien-
te de los derechos que también tengan como coduenos de la comu-
nidad, en el supuesto de que estuvieran casados bajo este régimen.

Ciertamente, la combinacion de los articulos 21 LDA 'y 1401 CC su-
giere la inclusion del derecho patrimonial de autor en la comunidad
matrimonial de bienes, pero, mas todavia, en el plano sucesorio, a efec-
tos practicos, iguala al conyuge sobreviviente a los causahabientes regu-
lares, sin reparar en el régimen por el que se haya concertado el matri-
monio y aparentemente dispensandolo del envio judicial en posesion.

Habra, no obstante, quien haga una interpretaciéon restrictiva
del articulo 21 LDA y defienda la tesis de que en esa norma no se
instituye propiamente un derecho sucesorio en provecho del con-
yuge supérstite del escritor o artista; que el mandato del texto solo
se refiere al estatus de copropiedad de la comunidad y a la propor-
cion que en ese concepto tocaria al esposo que sobreviviera al au-
tor. Muerto el causante, segiin los abanderados de esta corriente de
opinion, corresponde a su consorte la mitad de los derechos de ex-
plotacion, mientras que el 50 % restante recae en los sucesores re-
gulares, siguiendo las pautas de alcance general del Codigo Civil.

Olvidan, empero, quienes asi piensan, que la norma especial
prevalece sobre la general y que del articulo 21 LDA resulta un pa-
troén privativo, especializado, muy propio del derecho de autor, no
extensivo a otras materias; que hay una clara intencion de favore-

3 BONDIA ROMAN, Fernando y RODRIGUEZ TAPIA, J. Miguel. Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectuat Madrid, Editorial Civitas,1997, p. 84.

4 [dem.

22 | GACETA JUDICIAL

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

25-05-2016 11:04 Blinu.com

Copia para Jose Guillermo Suero Noboa - jsuero@rvhb.com



cer al conyuge supérstite, al margen de las prerrogativas que ya tie-
ne aseguradas como coparticipe de la comunidad, de conformidad
con el derecho comun; que incluso si la unién matrimonial se hu-
biera realizado con separacion de bienes, el esposo superviviente es-
taria apto para acudir al reparto, no como dueno de la mitad, sino
como causahabiente de excepcion, ya que el texto no distingue en-
tre un régimen matrimonial y otro.

*

En conclusion:
Las facultades morales del derecho de autor, en funcion de su ca-

o
=

racter personalisimo e intransferible, quedan fuera de cualquier

reparto o transmision mortis causa porque ni forman parte de la co-

munidad de bienes ni pueden ser traspasados hereditariamente.
b

=

Solo las potestades econémicas o remuneratorias (derechos pa-
trimoniales) estan llamadas a engrosar el activo comunitario y a
transferirse por causa de muerte, en la proporciéon correspon-
diente, al conyuge supérstite, herederos y causahabientes, en los
términos del articulo 21 LDA.

c) Si el autor al momento de su fallecimiento estuviera casado con
separacion de bienes, los derechos de explotacion se dividirian
en proporciones iguales entre su conyuge sobreviviente y sus he-
rederos regulares en el orden convocado por la ley.
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d) Si, por el contrario, el autor, a la fecha de su muerte, tiene un
matrimonio con comunidad de muebles y gananciales, los dere-
chos de autor, en su version pecuniaria, tendran que partirse a
la mitad: 50 % para la viuda, en su calidad de copropietaria de
la comunidad, y el otro 50 % para ser prorrateado entre la mis-
ma viuda y los causahabientes en aptitud de suceder.
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Marcas
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El uso efectivo de la marca
en la Republica Dominicana

Resumen: El registro de una marca en nuestro pais otorga a su titular el derecho su uso exclusivo, sin

necesidad de demostrar un uso previo para obtener

dicho registro. Sin embargo, tras el registro y durante

su vigencia, el uso, conforme a las exigencias de la ley, salvo pocas excepciones, es obligatorio para mante-
ner ese derecho exclusivo. La sancidn a la falta de uso es la cancelacion, segun lo contempla la Ley 20-00.

Palabras Claves: Uso obligatorio, uso efectivo, uso en el comercio, formas, modalidades, excepciones, dere-

cho de autor, Ley 65-00, Republica Dominicana.

INTRODUCCION

En un sistema de inscripcion registral como el nuestro, el re-
gistro de una marca otorga a su titular el derecho al uso exclusi-
vo de ella, sin necesidad de demostrar un uso previo para obtener
ese registro. Sin embargo, aunque no se exige un uso previo para
acceder al derecho, no tiene sentido proteger u otorgar un privi-
legio de uso exclusivo sobre una marca para que luego de su con-
cesion no sea usada.

El derecho sobre la marca, no obstante el Estado haber conce-
dido a su titular un monopolio por un periodo de diez anos, con
la posibilidad de ser renovado por periodos similares indefinida-
mente, requiere para su mantenimiento de una condicion sine qua
non: usarla.

FIN, CONDICIONANTES Y PERFILES DEL USO
Como es sabido, la funcién principal de la marca es la de distin-
guir productos y servicios de otros productos similares y evitar el

riesgo de confusién. Si una marca que se encuentra registrada no
se usa en el comercio, nunca habra riesgo de que el consumidor
confunda los productos o servicios protegidos por esa marca con
productos o servicios analogos distinguidos por otra.

La exigencia del uso de la marca tiene dos finalidades: a) la con-
solidacion de la marca como un bien inmaterial, al asociarla con
el producto que protege para que esta sea reconocida por el con-
sumidor y cumplir con su funcion distintiva o indicadora de pro-
cedencia, y b) la aproximacion del registro de marcas con la reali-
dad en el mercado.

Esta exigencia del uso es lo que la doctrina y diversas legisla-
ciones extranjeras han denominado “uso obligatorio” de la marca.

Aunque nuestra legislacion no hace referencia de manera ex-
presa al requerimiento de un uso obligatorioal combinar las dispo-
siciones del articulo 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC)! y del articulo 93 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Indus-

1 ”Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sélo podra anularse después de un periodo ininterrumpido de tres afios como minimo de falta de uso, a menos que el titular de la
marca de fabrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones validas basadas en la existencia de obstaculos a dicho uso”.
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trial® se hace evidente que el uso de la marca es obligatorio en la

Republica Dominicana para conservar el privilegio en el territorio
nacional y evitar su cancelacion.

La directora del Departamento de Signos Distintivos de la Ofi-
cina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) confirma esta
posicion al interpretar que no es suficiente el registro de la mar-
ca, pues esta debe ser usada de forma continua®y que es necesario
cumplir con “el requisito de uso obligatorio que le impone el orde-
namiento juridico aplicable™. En el mismo orden, la Primera Sala
de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del Distri-
to Nacional ha senalado que el uso obligatorio de la marca “se eri-
ge en un imperativo de primer orden”. Esto es asi toda vez que es
necesario ese uso para mantener el derecho adquirido por el re-
gistro y evitar que se le sancione con la cancelacion o para demos-
trar un mejor derecho en caso de conflicto entre dos interesados.

Para reclamar la prelacion que otorga el uso para obtener el
registro de la marca de la que nos habla el articulo 71, numeral
2, de la Ley ntim. 20-00, también es imperativo conocer qué es el
uso de la marca y cuales requisitos debe reunir ese uso para con-
siderarse efectivo para generar y mantener derechos en la Repu-
blica Dominicana. La Ley ntim. 20-00, en su articulo 94, indica
que una marca se entiende en uso cuando los productos o servi-
cios que distingue:

[...] han sido puestos en el comercio o se encuentran dispo-
nibles en el mercado nacional bajo esa marca en la cantidad y
del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuen-
ta la dimension del mercado, el producto de que se trate, la
naturaleza de los productos o servicios de que se trata y las

modalidades bajo las cuales se efectiia su comercializacion.

2 Articulo 93, Ley 20-00, contempla que a pedido de cualquier persona interesada la ONAPI cancelard el registro de una marca si el titular no la hubiere usado en el mercado durante un
periodo interrumpido de tres afios, precedentes a la fecha en que se inicie la accién de cancelacién. También se indica que “El pedido de cancelacién no procedera antes de transcurridos

tres afios, contados desde la fecha del registro de la marca”.

3 Republica Dominicana, Oficina Nacional de la Propiedad industrial, resolucién nim. 0000373, Clarian AG v. Kimpen S.A. de C\V, 2011.
4 Republica Dominicana, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, resolucién nim. 0000040, Bata Brands, SARL v. Francisco H. Espejo, C x A 2009, p. 5.
5 C.de Apel. del D. N., Cam. Civ. y Com,, 1.2 Sala, expediente nim. 026-02-2009-00707, SM Jallel Company Ltd v. Brasserie Nacional D'Haiti, S.A. 2010, p. 18.
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Se entiende por uso también la exportaciéon o servicios brin-
dados al extranjero desde el territorio nacional.

Es de aqui que el “uso efectivo” —como es llamado en legisla-
ciones extranjeras, como la espanola, y en el texto del ADPIC—
o generador de derechos es el nombre dado a la explotacion de
una marca que se encuentra en el comercio, excluyéndose un uso
privado o particular. Este término también permite inferir que si
una marca, de acuerdo al articulo 15 numeral 1 de los ADPIC,
puede adquirir el caracter distintivo mediante el uso es porque el
publico tiene contacto con ella.

La Ley 20-00 establece en su articulo 94 que “poner en el co-
mercio” los productos o servicios que la marca distingue es uso
de la marca. El articulo 86, en su numeral 2, agrega que constitu-
ye uso de un signo en el comercio:

Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir
productos o servicios con el signo; importar, exportar, almace-
nar o transportar productos con el signoj; usar el signo en publi-
cidad, publicaciones, documentos, comunicaciones comercia-

les escritas u orales.

La marca, como bien inmaterial, debe identificar productos o
servicios y estar intimamente relacionada con estos. Es decir, el
uso tiene que ser en esos productos y servicios que han sido pues-
tos en el comercio, lo que no se corresponde con un uso simula-
do o conveniente que solo pretenda cumplir con las formalida-
des de la ley para recibir su proteccion o evitar la cancelacion de
un registro por falta de uso.

El uso valido y que debe tomarse en cuenta es el uso anterior
a la accion de cancelacion®, permanente, pablico, de buena fe,
de los productos y servicios que estan siendo comercializados, de
manera que la marca logre su funcion distintiva e indicadora de
procedencia u origen del producto en el territorio donde ella ha
sido registrada, sin causar confusion.

Las importaciones privadas o personales, llamadas “insignifi-
cantes” por el articulo 60 del ADPIC, tampoco se corresponden
con un uso efectivo en el comercio.

Por otro lado, y no obstante el caracter eminentemente lucra-
tivo que presupone la actuacion, también ha sido aceptado que
las donaciones, la entrega de muestras gratis, las promociones de
una asociacion sin fines de lucro o el intercambio de productos
en actividades benéficas’ que no reciben remuneracién podrian
ser consideradas como acciones de puesta en el comercio.

El uso debe ser constante y continuo. La marca debe tener
presencia en el mercado en cantidad suficiente para el publico
al cual va dirigida. La determinacion de la cantidad de uso de la
marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio

de que se trate, con las caracteristicas de la empresa que utiliza la
marca® y con las actuaciones realizadas tendentes a la comerciali-
zacion. Dicha cantidad no solo se refiere a unidades vendidas si-
no que evidencie una intencién seria de usarla?.

La dimension del mercado se refiere a los potenciales clientes
consumidores o usuarios del producto o servicio que distingue
la marca. Por ello es relevante considerar si el uso es efectivo, ya
que el mercado o clientes potenciales de un producto de consu-
mo masivo no es el mismo que el de un producto de lujo. “Sélo
un uso de acuerdo a las caracteristicas comerciales del mercado
satisface el requisito de uso previsto por la ley”1?.

Con respecto al uso en la publicidad, la jurisprudencia de
otros paises ha considerado que el criterio de evaluaciéon para
determinar su efectividad debe ser riguroso, pues la publicidad
sin que los productos o servicios se encuentren realmente en el
mercado o sin que existan evidencias adicionales de que se estan
realizando gestiones para ponerlos en el comercio proximamen-
te puede configurar un uso ficticio o insuficiente y, por lo tanto,
consideramos nosotros, corre el riesgo de ser calificada como pu-
blicidad enganosa. Resultarian tales, por ejemplo, un uso promo-
cional en catilogos que se limita a mencionar la marca pero no
informa al consumidor donde podian ser adquiridos los produc-
tos, o la presencia en un sitio en la red en el que el consumidor
0 usuario no tenga mecanismos para comprar los productos o ad-
quirir los servicios.

Sin embargo, nuestra Ley 20-00, en el numeral 2 del articulo
86, como ya indicamos, considera que “usar el signo en publici-
dad, publicaciones, documentos, comunicaciones comerciales es-
critas u orales” es un uso en el comercio y en combinacién con
las disposiciones del articulo 94 podria considerarse como sufi-
ciente para ser efectivo, por lo que, en principio, el criterio del
uso en publicidad, a la luz del texto de la Ley 20-00, no es tan es-
tricto como en otras jurisdicciones y pudiera ser mas facil violar
el espiritu de la ley “elaborando” promociones que pudiesen apa-
rentar un uso, pero que no se corresponde con la comercializa-
cion real en el mercado ni con la union del signo con los produc-
tos y servicios que distingue.

El uso efectivo, en atencion al caracter territorial de la marca,
debe verificarse en el territorio donde ha sido protegida o donde
se pretende reclamar la prelacion para obtener el registro, pues
un uso fuera del territorio de proteccion, salvo algunas excepcio-
nes, no puede ser considerado valido.

Este uso efectivo se refiere a que la marca. (i) “se encuentre
presente en el territorio de proteccion, cumpliendo... con su fun-
cion esencial, de identificar el origen comercial del producto o
servicio, permitiendo asi al consumidor que adquiera el produc-
to o el servicio que la marca designa”!!; (ii) “ha hecho acto de

Considerando los plazos del articulo 93 de la Ley 20-00.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas: Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1989.

OTAMENDI, ob. cit, p. 3.
Perd, Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, ob. cit, p. 11.

S0 0~NO
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presencia publicamente en el correspondiente mercado de pro-
ductos o servicios para los que se pretendié su registro”!2, y (iii)
incluye una presencia continua en el mercado, que justifica el pri-
vilegio de exclusividad que ha sido otorgado con el registro. Es
decir, es en el lugar donde es posible adquirir el producto o ser-
vicio donde la marca se distingue.

En el caso de un anuncio publicitario por cable, en que se ha-
ce la referencia “publicidad valida para ‘x’ pais” no obstante ser

[ran)

visto desde el pais “y”, no esta destinado a promocionar los pro-
ductos en el pais “y”, porque pudiera ser que, justamente, no se
estén comercializando en ese pais y no es la intencion del titular
de la marca que el consumidor de ese pais los adquiera. Y aunque
el anuncio no tenga ese disclaimer o renuncia, ese uso, en princi-
pio, no es efectivo para recibir la proteccion de la ley o ser con-
siderado para evitar la sancion de cancelacion si los productos o
servicios no estan en el mercado y el consumidor no tiene como
adquirirlos.

Este criterio de territorialidad de la marca y necesidad de uso
dentro del territorio de proteccion tiene su excepcion en las mar-
cas notorias. Igualmente, la ley y el mismo mercado han creado
otras: (i) los productos destinados a la exportacion y (ii) las com-
pras por Internet.

La primera excepcion se refiere a productos fabricados en el
mercado local pero con la intenciéon de que no sean comerciali-
zados en ese territorio, en el sentido literal del concepto. Es decir,
sus destinatarios no son los consumidores de ese territorio, como
se da en el caso particular de las zonas francas de exportacion, re-
guladas por la Ley 8-90.

La ley, de manera excepcional, lo ha considerado como uso
en el mercado local, otorgando la posibilidad al titular de que si
en el futuro desea comercializarlos en el mercado no tenga con-
flictos con marcas de terceros. De la misma manera, esta ficcion
ha sido creada porque si los productos que seran exportados no
tienen proteccion del territorio de su fabricacion y han creado
un mercado importante en el pais al que se exportan, nada im-
pediria que terceros en el territorio desde donde se exportan se
aprovechen de la fama de ese exportador en el territorio de des-
tino y soliciten cancelaciéon de ese registro por no uso y preten-
dan registrar una marca similar o idéntica, o también que com-
petidores en el territorio de destino, donde efectivamente se
comercializan, pretendan atacar sus derechos adquiridos a tra-
vés del registro en el territorio de fabricacion, lo que pudiera
afectar las ventas en el mercado de destino y eliminarlos como
competencia.

En cuanto a las compras por Internet, no obstante la territoria-
lidad ser fundamental en el derecho de marcas, de la misma ma-
nera que cada pais goza de soberania y sus leyes son de aplicacion

para sus nacionales y en su territorio, no es posible obviar las fa-
cilidades de las telecomunicaciones, que inevitablemente han im-
pactado este criterio, como fue considerado por la Convencion
de Paris en el ano 1883.

La Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre
la Proteccion de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Indus-
trial sobre Signos en Internet, adoptada en las reuniones celebra-
das del 24 de septiembre al 3 de octubre del 2001 por Ia Asamblea
de la Union de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
y la Asamblea General de la Organizacion Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI), trata de solucionar este problema crean-
do los parametros para que el uso sea considerado efectivo en los
términos de uso en el comercio local. Esta recomendacion, no
vinculante, considera determinante, entre otros, la cantidad de
productos vendidos en ese territorio y la intencion del titular de
que los productos lleguen a dicho territorio o consumidor, verbi-
gracia, que la informacion del producto se encuentre en el idio-
ma del posible destinatario.

En cuanto a quién corresponde la obligacion de uso, l6gica-
mente es al titular, a quien le fue concedido ese derecho de usar
la marca de forma exclusiva en el mercado. También es acepta-
do, para evitar la cancelacion, el uso efectivo por un tercero auto-
rizado (ej. licenciatario, distribuidor) o controlado por el titular.
Por el contrario, el uso por un importador sin conocimiento del
titular o sin autorizacién!3 o de un falsificador no ha sido consi-
derado como tal.

Igualmente, durante la vida del registro de la marca es posi-
ble que su titular realice modificaciones minimas en cuanto a su
presentacion y disenio o actualice algiin aspecto que no es funda-
mental a la marca tal como se encuentra registrada. Nuestra Ley
20-00, en su articulo 94, numeral 3, recoge este criterio del Con-
venio de Paris, indicando ademas que ese uso diferente “no se-
ra motivo de cancelacion del registro ni disminuira la protecciéon
que corresponda a la marca”, siempre que “no altere el caracter
distintivo”, es decir, que no cambie su esencia, que no haya lugar
a confusion en el consumidor de que se trata de la misma marca
registrada, su mismo titular u origen.

Por otro lado y dado el principio de especialidad de la marca
y ese derecho de exclusividad que tiene el titular sobre los pro-
ductos o servicios expresamente reservados en su registro, el uso
de la marca debera ser manifiesto en todos los productos para los
cuales se solicito proteccion.

FALTA DE USO: CAUSALES Y MANIFESTACIONES
En caso de que el titular no use todos los productos o servicios

registradoses posible que un tercero interesado solicite, confor-

me a las disposiciones del articulo 95 de la Ley 20-00, la cancela-

11 Oficina de Armonizacién de Mercado Interior, Kabushiki Kaisha Fernandez v. Oficina de Armonizacién de Mercado Interior, [Recuperado el 23 de septiembre de 2012 del sitio en la web de
Eurolex http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001TJOO39:ES:HTML].

12 Republica Dominicana, Secretaria de Estado de Industria y Comercio, resolucién nim. 201, del 19 de enero del 1998, p. 4.

13 Australia, Alta Corte, E & J Gallo Winery v. Lion Nathan Australia Pty Ltd., 15 de mayo de 2010 [Recuperado el 15 de septiembre del 2012 del sitio: http://www.hcourt.gov.au/assets/publica-

tions/judgment-summaries/2010/hca15-2010-05-19.pdf].
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cion parcial de aquellos productos o servicios cuyo uso no pue-
de ser demostrado.

Aunque segin hemos visto el uso es obligatorio para preser-
var el derecho, en algunas circunstancias especiales nuestra legis-
lacion exonera al titular de usar su marca, siempre y cuando se
justifique la falta de uso.

La Ley 20-00 no establece cuales causas justifican la falta de
uso, pero nos da parametros al indicar que deben ser exter-
nas al titular y que no hayan podido ser evitadas. Para justifi-
carse la falta deuso sera necesario demostrar que se ha debido
a fuerza mayor, caso fortuito, restriccion a las importaciones u
otros requerimientos impuestos por la ley o el pais para la co-
mercializacion de los bienes y servicios protegidos por la mar-
cal% Se ha establecido claramente que la falta o imposibilidad
de obtener recursos econémicos o técnicos no justifican el no
uso de la marca.

Han sido considerados como justificacion de falta de uso los
inconvenientes con las formulas cualitativas y estudios de biodis-
ponibilidad del producto. En nuestro pais se consider6 como una
intencion seria de uso, que justifico su falta, la firma de un con-
trato de traspaso de los derechos de la marca y facturas de com-
pra de empaques!.

Por el contrario, no han sido considerados como actos preli-
minares que prueban el uso préximo y que justifiquen la falta de
uso los problemas logisticos y el hecho de no hallar un distribui-
dor confiable!® ni el haber solicitado permiso para la comercia-
lizacién del producto!”, ni el haber firmado un contrato para in-
cluir codigos de barra en los envases del producto y un acuerdo
de licencia para la fabricacion del producto con un laboratorio

farmacéuticolS.

CONCLUSION

El registro de la marca otorga a su titular el derecho de usarla
de manera exclusiva e impedir el uso no autorizado por terceros.
Sin embargo, como hemos analizado, este derecho se puede ver
afectado si su titular no hace un uso efectivo en el territorio du-
rante periodos superiores a tres anos. La sancion a la falta de uso
es la cancelacion, total o parcial, del derecho, a pedido de un ter-

cero interesado, segiin la contempla nuestra Ley 20-00 en su arti-
culo 93 y siguientes.
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Derecho de marcas:
zonas francas y desarrollo
del comercio internacional

Resumen: El autor explica que las situaciones en las que se desarrolla un producto en una zona franca de
exportacion no genera una violacion a la marca registrada en el pais donde se encuentra la zona franca.

Palabras Claves: Derecho de marcas, marcas, probabilidad de confusién, uso exclusivo, zonas francas,
zonas francas de exportacion, extraterritorialidad, comercio internacional, principio de lesividad, principio

de razonabilidad, Repiblica Dominicana.

INTRODUCCION

Las ramas del derecho muchas veces tienen como proposito re-
gular el descontrolado y rapido desarrollo de las relaciones huma-
nas, entre ellas las de indole comercial. Dentro de este ambito co-
mercial, la propiedad intelectual, especificamente el derecho de
marcas, tiene como finalidad proteger la individualidad y reputa-
cion de los productos o servicios ofrecidos por una empresa dentro
de un territorio determinado, asi como conferir al consumidor o
destinatario del producto o servicio de un elemento distintivo que
le permita distinguirlo de otros similares que se ofrecen en el mis-
mo mercado.! Al tener esta finalidad, las marcas tienen un objetivo
especial, en tanto protegen hasta cierto punto al consumidor —ase-
guran que el producto que compra sea el anunciado— y la reputa-
cion del titular de la marca, en la medida en que ese producto es
reconocido de manera individualizada. De este modo, las legisla-
ciones relativas a esta materia y su aplicacion deben ir adaptando-
se continuamente a las realidades sociales y comerciales existentes.

En este sentido, el presente articulo analiza en qué medida la
normativa del derecho marcario dominicano es consistente con el
desarrollo del comercio a nivel internacional, en especial con las ac-
tividades desarrolladas dentro de las zonas francas de exportacion,
por ser estas el vehiculo a través del cual se hacen mas rentables y
potencializan las operaciones comerciales de las empresas multina-
cionales. Para completar el analisis, se evaluara como algunas de las
practicas que son llevadas a cabo en el comercio internacional son
consonas con las protecciones establecidas por el derecho marca-
rio, respetando el contenido de la Ley 20-00, sobre Propiedad In-
dustrial, del 8 de mayo del 2000 (Ley 20-00).

EL DERECHO DE MARCAS EN LA REPUBLICA
DOMINICANA

Los articulos 71 al 112 de la Ley 20-00 regulan el derecho mar-
cario en el pais. Por igual, estas normas tienen proteccion constitu-
cional en tanto se reconoce el derecho fundamental a la propiedad

1 LEMA DEVESA, C. La eleccidn y proteccion de las marcas en Espafia: Madrid, Universidad Complutense de Madrid, p. 4.

30 | GACETA JUDICIAL

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

25-05-2016 11:04  Blinu.com

Copia para Jose Guillermo Suero Noboa - jsuero@rvhb.com




EDICION ESPECIAL SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016 GACETA JUDICIAL | 31

Copia para Jose Guillermo Suero Noboa - jsuer o@rvhb.com 25-05-2016 11:04  Blinu.com



intelectual en el articulo 52 de la Constitucion. En el ambito inter-
nacional, la Republica Dominicana también protege este derecho
al ser parte, por ejemplo, del Tratado sobre Derecho de Marcas (co-
nocido como TLT por sus siglas en inglés).

Las marcas son definidas por la Ley 20-00, en términos genera-
les, como: “cualquier signo visible apto para distinguir los produc-
tos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de
otras empresas”.? En ese sentido, el titular de una marca goza de un
derecho de exclusividad a partir de su registro.? El sistema del dere-
cho marcario en el pais es uno de tipo mixto, es decir, tanto decla-
rativo como constitutivo, en el que el titular de una marca solo ad-
quiere derechos sobre ella a partir de su registro por ante la Oficina
Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), siempre y cuando un
tercero no demuestre haber utilizado la marca anteriormente por
un periodo no menor a seis meses.*

Las marcas tienen distintos elementos que la caracterizan, pe-
ro tres de ellos son relevantes para el desarrollo del presente arti-
culo, a saber:

e el signo distintivo;

¢ cl objeto que procura proteger, y

e la territorialidad de la proteccién otorgada a la marca.’

En primer lugar, la marca esta compuesta de un signo que la dis-
tingue de otras marcas. Las marcas requieren una representacion
grafica, que puede categorizarse de distintas formas, como serian
marcas de fabrica, de servicio, nominales, figurativas, mixtas, tridi-
mensionales, de fantasia, entre otras.

Por otro lado, el objeto que se procura proteger es especifica-
mente aquel producto o servicio que se busca individualizar o dis-
tinguir con la incorporacién de la marca que lo protege.® Existen
diversos casos en el mercado donde un mismo producto se ven-
de con distintas marcas; sin embargo, gracias a la individualizacion
otorgada por el signo protegido, el consumidor puede distinguir
una marca de otra. La marca otorga al producto que individualiza
una esperanza de calidad de parte del proveedor. Es decir, el consu-
midor espera que la calidad otorgada en un producto se repita en
todos los otros que lleven esa misma marca.”

Por ultimo, el tercer elemento se refiere a la territorialidad de
la proteccion otorgada por el registro de la marca. El registro otor-
ga a su titular el derecho de exclusividad sobre la marca que repre-
senta su producto dentro de un determinado territorio. En la Repu-
blica Dominicana, el titular de una marca ve su derecho protegido
en todo el territorio nacional. Sin embargo, conviene preguntar-
nos, cencuentra este principio de territorialidad alguna excepcion
en la practica?

Como hemos precisado, las marcas tienen distintas funciones en
el comercio, entre ellas procuran otorgar al consumidor certeza so-
bre el producto que esta adquiriendo. De ese modo, se protege una
posible confusién por parte de los consumidores respecto de dos
productos o servicios muy parecidos en el mismo mercado relevan-
te. Por esta razon, cuando una marca similar o igual a la de un pro-
ducto o servicio ya registrado es puesta en el trafico econémico co-
mercial de un pais, esta actuacion estaria violando los derechos del
titular de la marca registrada, toda vez que aquella se estaria intro-
duciendo de manera ilegitima dentro del comercio. A la luz de la
Ley 20-00, un uso de comercio se puede distinguir por la siguien-
te lista de practicas®:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o dis-
tribuir productos o servicios con el signo.

ii. Importar, exportar, almacenar o transportar productos
con el signo.

iii.  Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos,
comunicaciones comerciales escritas u orales.

Estas practicas constituyen un uso en el comercio para determi-
nar si se han infringido los derechos del titular de la marca dentro
de un mercado. Principalmente, se han enumerado estas practicas
porque son aquellas con las que el autor podria crear confusion
en el consumidor. Sin embargo, el legislador, al momento de esta-
blecer que estas practicas constituyen un uso en el comercio, lo hi-
zo siempre teniendo en cuenta que estas causaban una confusion
entre los consumidores que tenian acceso a estas marcas; es decir,
que ese “uso” pudiese llegar a un consumidor y que, producto de
esto, dicho consumidor pudiese perder la posibilidad de distinguir
la marca en cuestion. Lo anterior se infiere de una simple lectura
de los tres supuestos en los que un uso del comercio violentaria los
derechos del titular de la marca, de acuerdo a la Ley 20-00, a saber:

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
[...] cuando el uso de tal signo respecto a esos productos o ser-
vicios pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el

titular del registro;

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca
registrada cuando tal uso pudiese inducir al publico a error o

confusion, [...];

g) Usar publicamente un signo idéntico o similar a la marca, aun

para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilu-

2 Articulo 70 a, Ley 20-00.

3 Articulo 711, Ley 20-00.

4 LUGO LOVATON, Z. Publicidad y mercadeo, manual de doctrina y legislacion dominicana: Santo Domingo, Editorial Digital Pagés, 2006, p. 44.

5 RONDON DE SANSO, H. “Problematica de las marcas en las zonas segregadas del régimen aduanero general (Puertos Libres y Zonas Francas)”: Caracas, Venezuela, Revista de Derecho
Pdblico, nim. 2, 1980.

6 SCJ, 1.a Cam, 24 de mayo de 2013, nim. 208, B. J. 1183. En ella se establecid: “la funcién marcaria esté caracterizada fundamentalmente por la distintividad marcaria, que la jurispruden-
cia de la materia, ha sefialado, que es la capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien o diferenciarlo de otro, pero
desde el punto de vista de la empresa con el fin de individualizar los productos que elabora, y del consumidor para identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir”.

7 SOLER, S. Derecho penal argentino: Argentina, TEA, 1953, tomo V, p. 306.

8 Articulo 86.2, Ley 20-00.
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cion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de

la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

En ese sentido, no todo uso en el comercio, aun cuando sea
una de las practicas listadas en el apartado transcrito en el presen-
te articulo, causaria una vulneracion al derecho que se le confiere
al titular de la marca. Como tampoco todo uso podria considerarse
uso en el comercio. La doctrina se ha pronunciado con respecto a
la probabilidad de confusion y senala que “la probabilidad de con-
fusion es el estamento esencial del derecho de competencia de las
marcas”.10 De ese modo, se han hecho distinciones en cuanto a los
tipos de confusion que se puede causar en el consumidor: una de ti-
po directo, en la que el consumidor hace la compra de un producto
entendiendo que esta comprando la marca protegida o registrada,
y una de tipo indirecto, en la que el consumidor tiene en su psiquis

t

la idea de que el producto que esta adquiriendo es parte de la ra-
ma o de la promocién de la empresa titular de la marca original.!!
Toda esta proteccion debe coexistir con los avances propios de
la economia y del comercio, pues no debemos olvidar que esta ma-
teria de derecho privado ha nacido, en principio, con el objetivo
de proteger derechos que son explotados en el desarrollo de las re-
laciones comerciales de los distintos actores de la sociedad. En es-
te orden, conviene recordar que, actualmente, el desarrollo del
comercio internacional ha causado que un producto pueda ser
desplazado a través de distintos territorios hasta el punto donde se-
ra finalmente comercializado. Puede también producirse en un lu-
gar en especifico con el Gnico animo de aprovechar los beneficios
otorgados por dicho pais con miras a ser después exportado a otra
nacion. Esta practica se ha visto capitalizada principalmente con el
establecimiento de zonas especiales de produccion a nivel global.

9 Articulo 86, Ley 20-00.

10 PATTISHALL, B, HILLIARD, D. y NYE WELCH II, J. Trademarks and Unfair Competition, 6. ed.: Massachusetts, Estados Unidos de América, Lexis Nexis, 2005, p. 171.
11 CAMACHO, R. “La posibilidad de confusién y la confusién efectiva de signos distintivos en el mercado” [en linea]. Disponible en ciberpagina: http://www.uaipit.com/files/publicacio-

nes/0000002035_2004%282%29.pdf [consulta 3 de marzo de 2016].
12 Articulo 2, Ley 8-90.
13 Articulo 13, Ley 8-90.

14 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TRABAJO. “Manual Sindical sobre las Zonas Francas de Exportacién” [en linea]. Disponible en ciberpagina: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ed_dialogue/actrav/documents/publication/wcms_393018.pdf [consulta 3 de marzo de 2016], p. 4.
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REGIMEN DE ZONAS FRANCAS Y EL COMERCIO
INTERNACIONAL

La Ley 890, sobre Fomento de Zonas Francas, del 10 de enero
de 1990 (Ley 8-90) ha definido las zonas francas como:

[u]n area geografica del pais, sometida a los controles aduaneros
y fiscales especiales establecidos en esta Ley, en la cual se permi-
te la instalacion de empresas que destinen su produccion o servi-
cios hacia el mercado externo, mediante el otorgamiento de los

incentivos necesarios para fomentar su desarrollo.12

De su definicion, queda claro que una de las finalidades de las
zonas francas es exportar los productos que se desarrollan en el te-
rritorio en el que opera. Se catalogan asi las zonas francas de expor-
tacion como aquellas que “destinen su produccion y/o servicios a la
exportacién”.!3 Por igual, por disposicién del articulo 17 de la Ley
890, modificado por la Ley 139-11, sobre Aumento Tributario, del
24 de junio de 2011 (Ley 139-11), y la Ley 253-12, sobre el Fortaleci-
miento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibi-
lidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, del 13 de noviembre de 2012
(Ley 253-12), se ha permitido que las zonas francas de exportacion
puedan comercializar sus productos en el mercado local.

Para el 2006, segtin estudios de la Organizacion Internacional
de Trabajo, existian 3,500 zonas francas de exportacion en el mun-
do, distribuidas en 130 paises'#, que han sido aprovechadas por las
multinacionales para desarrollar y producir sus negocios en distin-
tos paises, beneficiandose de la reduccion de costos que conlleva su
utilizacion, ya sea por el aprovechamiento de circunstancias labora-
les mas favorables, por una menor carga impositiva o cualquier tipo
de ventaja que represente el régimen de zona franca del lugar. To-
do esto con una contrapartida econémicay social de vital importan-
cia para el pais en donde se radica la zona franca, cual es la gene-
raciéon inmediata de oportunidades de empleo para los ciudadanos
de dicho pais, lo cual impacta de manera incuestionable en la eco-
nomia de la localidad y eleva el nivel de vida de dichos trabajadores.

Las zonas francas han revolucionado el comercio internacional
en la medida en que han habilitado que las empresas tengan, en la
mayoria de los casos y como tnico enfoque, desarrollar la produc-
cion en los paises donde se encuentra la zona franca para luego ex-
portarlos al pais donde se introducen al mercado. Todas estas em-
presas tienen como proposito simplemente aprovechar las ventajas
de fabricar sus productos en el extranjero dentro de estas zonas es-
peciales para luego llevar estos productos u ofrecer los servicios en
el pais en donde tienen pensado comercializarlos.

En ese sentido, las zonas francas se encuentran en un ambito
de extraterritorialidad dentro de un pais'®, no solamente a efec-
tos aduaneros o fiscales, sino también a efectos de comercio y hasta
para el ambito laboral. El area donde se establecen las zonas fran-
cas obedece, por tanto, a normas especiales y especificas. Debido a

la ficcion misma de extraterritorialidad que acompana a las zonas
francas, cuando ellas destinan parte de su produccién al mercado
local se considera como una exportacion en los términos estrictos
de la palabra. Es decir, cuando se comercializa el producto en el
mercado local, estos actos estan sometidos al pago de todos los aran-
celes y demas impuestos que se aplicarian a una relacion de expor-
tacion-importacion.

Sin embargo, algunas empresas que desarrollan zonas francas de
exportacion en la Republica Dominicana no hacen uso del derecho
de destinar sus productos y servicios al mercado local, precisamen-
te porque su mercado se encuentra limitado al publico consumi-
dor radicado en el extranjero. Por esta razén es que dichas empre-
sas de zonas francas de exportacion no ven necesario proteger sus
derechos marcarios en los paises donde opera su manufactura, sim-
plemente porque no tienen pensado utilizarlos en ese mercado en
especifico.

De ahi que deba preguntarse: ¢el desarrollo de un producto o
servicio de una marca protegida en el extranjero, mas no asi en el
pais donde se desarrolla la produccion del producto, constituye una
violacion al derecho marcario del titular de la marca en el pais de
produccion? ¢Tiene Nike, por ejemplo, que tener obligatoriamente
un registro de su marca en Indonesia, donde se aprovecha de una
zona franca de exportacion que Gnicamente produce para expor-
tar a su mercado estadounidense (donde si tiene su registro mar-
cario)?!6 ;No deberia, por extension del concepto de extraterrito-
rialidad que tienen estas zonas francas, eximirlos de tener una pro-
teccion marcaria de los productos que se desarrollan en su zona?

Al respecto, entendemos que, en derecho dominicano, reque-
rir que todas las empresas que desarrollen sus productos en un
pais con el tnico proposito de exportarlos hacia su mercado prin-
cipal tengan que registrar las marcas en el pais de produccion para
poder hacer uso de ellas en las zonas francas de exportacion es
poco practico y resultaria una exigencia irrazonable para la vigen-
cia de este régimen especial. Si precisamente lo que se busca con el
derecho marcario, como vimos antes, es individualizar los produc-
tos que existen en el mercado de modo que no se cree una confu-
si6n en el consumidor (otorgando asi un derecho de exclusividad
en el comercio al titular), spor qué tendria esta compania que regis-
trar su marca si nunca ha tenido la intencion de utilizar el produc-
to en el comercio de ese pais?

En nuestra opinién, es un contrasentido al proposito principal
de las zonas francas de exportacion, que son concebidas como una
apertura a las empresas extranjeras para establecerse en estas zonas
especiales, delimitadas exclusivamente para su finalidad: destinar
los productos y servicios hacia el extranjero. Requerir que estas ten-
gan que obtener la titularidad de derechos en un espacio donde
ellas no requieren de proteccién, precisamente porque carecen del
objeto principal de la proteccion, que es la individualizaciéon de su
producto o servicio en el mercado, no tiene sentido alguno y va en

15 ASOCIACION DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS. Revista de Zonas Francas, vol. |, 11, 2015, p. 16.
16 Ver referencia de presencia Nike en Indonesia: SIVANANTHIRAN, A. Promoting Decent Work In Export Promotion Zones in Indonesia [en linea]. Disponible en la ciberpagina: http://www.ilo.
int/public/french/dialogue/download/epzindonesie.pdf [consultado el 3 de marzo de 2016], p. 8.
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contra del espiritu mismo tanto de la norma del derecho marca-
rio como de las que se utilizan en el desarrollo de las zonas francas.

Observando este aspecto desde otro punto de vista, resulta
importante cuestionarse si sufriria algtin dano el titular de un regis-
tro marcario por el hecho de que se desarrolle un producto para
exportarlo a un pais donde este ni siquiera tiene la titularidad de
la marca. En nuestro pais, de acuerdo a los articulos 166 y siguien-
tes de la Ley 20-00:

Incurren en prision correccional de tres meses a dos anos y mul-
ta de diez a cincuenta salarios minimos o ambas penas quienes
intencionalmente:

ii) Use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello

fuese susceptible de crear confusion;

En ese sentido, violentar los derechos marcarios de un titular en
la Republica Dominicana puede conllevar una sancién penal suma-
mente grave, pues implica pena privativa de libertad. Sin embar-
go, el derecho penal se construye por igual sobre la base del prin-
cipio de lesividad. Este principio establece que: “para que un com-
portamiento tipico pueda considerarse base o fundamento del deli-
to es indispensable que de modo efectivo lesione o al menos pon-
ga en peligro un bien juridico tutelado por la ley”.!7 Pero ese bien
juridico debe ser efectivamente lesionado o puesto en peligro; en el
caso de productos protegidos por derechos registrados en el merca-
do dominicano, ello solamente ocurre cuando el producto en vio-
lacién convive en el mismo mercado de la Republica Dominicana.

Resulta por tanto irrazonable imponer alguna sancion contra
una empresa que Unicamente esta aprovechando un espacio fisico
habilitado para exportar los productos fabricados en dicho territo-
rio. No sobreviviria un test de razonabilidad el sancionar a una com-
pania que esta fabricando productos para exportarlos a la nacion
donde tiene la titularidad del registro de dicha marca solo porque
no tiene el registro en el pais donde lo esta produciendo. Esto asi
toda vez que no responde a los criterios de idoneidad, necesidad
y proporcionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional.!8

De acuerdo a los supuestos planteados, entendemos que de nin-
guna manera se ve el titular de una marca lesionado por el hecho
de que otra empresa utilice una zona franca de exportacion con la
anica finalidad de hacer llevar su produccion hacia su mercado del
extranjero, donde si tendria registrada la marca en cuestion. Asi las
cosas, no podrian aplicarse las sanciones antes indicadas contra la
entidad que opera en dicho régimen de zona franca, pues en esa
hipotesis y desde un punto de vista mediato, el titular que tiene su
derecho marcario registrado en el pais no ha sufrido dano alguno
ni vulneraciéon a su derecho, ya que el producto o servicio no se
comercializa en el pais. Tampoco se estaria afectando la distintivi-
dad de la marca en el territorio del pais de produccion ni se crearia

confusion en el consumidor local ni se diluiria localmente la mar-
ca, toda vez que no existe comercializacion del producto en el mis-
mo mercado. En tal virtud, por aplicacién del principio de territo-
rialidad del registro marcario, mal podria reconocerse en esta hipo-
tesis, en aplicacion de la norma dominicana, que esta actividad
podria causar confusion y reducir el caracter distintivo de la marca
cuando esta decision escapa totalmente de su ambito de aplicacion.

CONCLUSION

Todo el desarrollo del comercio internacional hace necesario
que las legislaciones de los paises se armonicen y procuren evitar
trabas innecesarias para las posibles inversiones extranjeras, princi-
palmente en paises que promueven e invitan la inversion extranjera
como un método de movilizacion econémico a nivel nacional. Las
practicas internacionales apuntan cada vez mas a la apertura, hacia
la utilizacion de distintas vias de mercado para completar las lineas
de produccion o los negocios de empresas a nivel internacional.

La normativa de propiedad industrial, especificamente del dere-
cho marcario, juega un rol muy importante para tratar de viabilizar
y controlar el desarrollo del mercado. Sin embargo, no puede mer-
mar su expansion, ni crear situaciones confusas sin objeto de pro-
teccion alguna. Entendemos que una posible ponderacion de estos
dos derechos en las situaciones facticas planteadas anteriormente
evidencian de manera categérica que una empresa extranjera tie-
ne todo el derecho de producir sus productos en una zona franca
de exportacion para destinarlos a un mercado en el extranjero sin
necesidad de registrar su marca y sin que ello implique violacién de
derechos existentes dentro del mercado de dicho pais, principal-
mente porque no existe una afectacion de derechos. El comercio
internacional debe continuar su desarrollo sin que el derecho cons-
tituya una traba irrazonable.
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Resumen: Se destacan las diferencias en los alcances de la proteccidn prevista para nombres y marcas en
la Ley nim. 20-00 en cuanto a la adquisicion de la titularidad de derechos ellos, el acceso a su registro y

cancelacion, y su uso en el comercio.
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comercio, registro, derecho de autor, Republica Dominicana.

INTRODUCCION

La proteccion del nombre comercial en la Reptuiblica Domini-
cana se remonta al Convenio de la Union de Paris para la Protec-
cion de la Propiedad Industrial (CUP) del ano 1883. Sin embar-
go, es una figura que por su complejidad se ha tratado de forma
ambigua, lo cual ha causado inconvenientes en los casos de acce-
so a registro y resolucion de los conflictos planteados por parti-
culares.

Segun el articulo 8 del CUP, “el nombre comercial se prote-
gera en todos los paises de la Unién, sin obligaciéon de deposito
ni de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de co-
mercio”. Esta disposicion ha generado diferencias respecto a cual
es realmente la proteccion que debe darsele al nombre comercial
en cada uno de los paises. Asi, algunos Estados —como Espana—
han considerado que el CUP no especifica el contenido de la pro-
teccion que debe darsele al nombre comercial y, en consecuen-

cia, la jurisprudencia ha determinado que fuera de las acciones
de nulidad previstas en la ley, el nombre comercial no tiene mas
proteccion que la competencia desleal y la inica opcion para las
acciones por infraccién no es otra que su registro!. En cambio,
paises como Francia y Argentina, en los cuales no existe un siste-
ma de registro, consideran que la proteccion puede ser invocada
por el titular con la sola prueba del uso del nombre comercial.
Entendemos que ante los términos tan generales del CUP, Ia
proteccion de un nombre comercial debe basarse en una practica
racional y leal dentro del mercado. Asi, pues, no es racional reco-
nocer la protecciéon de un nombre comercial que ha sido usado o
registrado en un pais de la Union dentro de otro en el que no ha
sido usado ni se conoce. Pero, de igual forma, tampoco es justo
desconocer la protecciéon de un nombre comercial de un pais de
la Union que no ha sido usado de manera real y efectiva en otro y
cuyo conocimiento, empero, ha trascendido en los consumidores

1 Tribunal Supremo de Espafia, Sala Primera, 13 de abril de 2012, nim. 2743/2012.
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de ese pais. Es por esto que muchas veces resulta dificil solucio-
nar las disputas con relacion a nombres comerciales, ya que de-
ben tomarse en cuenta muchos factores, tales como los inheren-
tes a la naturaleza y proteccion que se les day otros, de caracter
externo, como son la actividad comercial realizada, el area geo-
grafica donde se realiza la actividad, el conocimiento del nombre
por los consumidores, etcétera.

La ley dominicana consagra un régimen especial para los
nombres comerciales en el que, dentro del mandato del articu-
lo 8 del CUP, se establece que la forma de adquisicion del dere-
cho es a partir de su primer uso en el comercio, que este es pro-
tegido sin obligacion de registro y que, en caso de registro, este
solo confiere a su titular una presuncion de buena fe en la adop-
cion y uso del nombre comercial, siempre que haya habido uso.

A continuacion, abordaremos algunos aspectos relevantes con
relacion al tratamiento de los nombres comerciales en la Repu-
blica Dominicana, su diferencia con las marcasy el valor de su re-
gistro.

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

TRATAMIENTO DADO AL NOMBRE COMERCIAL

No obstante el nombre comercial regirse por las disposicio-

nes especiales arriba indicadas, en la practica, tanto las autorida-
des como los profesionales del derecho tienden a menudo a apli-
car al nombre comercial el mismo tratamiento dado a las marcas.

Esto podria tener su razoén, en parte, en el hecho de que la
antigua Ley 1450 sobre Registro de Marcas de Fabrica y Nombres
Comerciales e Industriales, del afio 1937, contemplaba un trata-
miento idéntico para ambos signos distintivos. Dicha ley estable-
cia en su articulo 7 lo siguiente:

Eel registro de una marca de fabrica o de comercio o de un
nombre de establecimiento comercial o industrial, efectuado
en la forma prescrita por el articulo anterior, es declarativo de
propiedad y garantiza al interesado la exclusividad en el uso
de esa marca o nombre por un tiempo igual al periodo para el
cual fue efectuado, sin perjuicio de las renovaciones por igual o

mayor periodo de que pudiera ser objeto ese registro.
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Por anos, el régimen legal de los nombres comerciales fue el
mismo que el de las marcas. Esto cambi6 diametralmente en el
ano 2000, con la promulgaciéon de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial?, pero solo para las marcas y no asi para el nombre co-
mercial, ya que, respecto a las marcas, la adquisicion del derecho
pas6 de ser meramente declarativo a constitutivo®.

Otra de las causas de dar un tratamiento igualitario a los nom-
bres comerciales y a las marcas por parte de las autoridades, ins-
tituciones y profesionales, al menos en algunos aspectos, se ori-
gina en la misma Ley sobre Propiedad Industrial, que establece
en su articulo 120 que “el registro del nombre comercial se regi-
ra en lo que sea aplicable y no exista una disposicion especifica,
por lo estipulado en la presente ley para las marcas”. Resaltamos
que solo seran aplicables al nombre comercial aquellas disposi-
ciones relativas a las marcas respecto de las cuales no exista una
disposicion relacionada con el mismo aspecto, pero que ademas
sea compatible®.

Por ejemplo, una marca debe necesariamente tener caracter
distintivo; sin embargo, este requisito es menos riguroso para los
nombres comerciales, para los cuales basta que identifiquen una
empresa o establecimiento de los demas® sin que se exija una dis-
tintividad con relacion al caracter intrinseco del nombre. Asi, es
comun ver nombres comerciales como Supermercados Nacional,
Asociacion Cibao de Ahorros y Préstamos y Mi Salon, los cuales,
si se analizan desde la distintividad que debe tener una marca, ca-
recerian de ella. No obstante, constituyen nombres comerciales,
pues identifican establecimientos comerciales especificos.

DIFERENCIA ENTRE LAS MARCAS Y LOS
NOMBRES COMERCIALES RESPECTO A LA
ADQUISICION DEL DERECHO Y LA IMPORTANCIA
DEL USO

Segtn el articulo 113 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Indus-
trial, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se ad-
quiere por su primer uso en el comercio. De ahi que no sea ne-
cesario el registro del nombre comercial para que esté protegido
ni para que su titular pueda defender sus derechos. Solo se exi-
ge que el uso sea real, efectivo y constante. En ese tenor, el dere-
cho al uso exclusivo de un nombre comercial termina cuando se
producesu abandono.

De manera general, la exclusividad sobre un signo distintivo
otorgada a su titular tiene su razén de ser en el uso mismo. Es-

to es, si se concede un monopolio sobre un signo es para que es-
te se use, pues no se justifica que una persona sea titular de un
signo distintivo y no lo use en el comercio. Si bien respecto a las

7, es necesario su

marcas, cuya titularidad se la atribuye el registro
uso para evitar que sea cancelada®, con respecto al nombre co-
mercial la situacion es distinta, pues no se detenta exclusividad
sobre €l si no es usado.

A diferencia de la marca, que luego del registro hay un pe-
riodo en que puede no usarse sin que se corra el riesgo de una
cancelacion, en el nombre comercial es obligatorio el uso en el
comercio para tener su titularidad, por lo que si se obtiene el re-
gistro de un nombre comercial que no se usa, el registro no tie-
ne razon de ser, lo que conlleva su cancelacion en cualquier mo-
mento.

Sobre esta base, es importante analizar dos aspectos: i) si al
igual que la marca pueda justificarse la falta de uso del nombre
comercial por “hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del
titular de la marca y que éste no ha podido evitar ni remediar”™,
y ii) si cuando se alega la falta de uso solo procede la cancelacion
fundamentandose en la figura del abandono.

Sobre el primer aspecto, como ya hemos apuntado, desde que
se obtiene el registro de una marca se adquiere la titularidad del
signo —se use o no. Esto es, la imposicion de la carga de uso es
tinicamente para el mantenimiento del registro!'?, por lo que, ya
ostentando el derecho y en vista de la obligacion de uso impuesta
por la ley, pudiera ser que, aun queriendo usar la marca, su titu-
lar no ha podido hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad,
como, por ejemplo, porque se esta a la espera de la concesion de
un permiso obligatorio de comercializacion ya solicitado a la au-
toridad correspondiente. Ante esta posible situacion, en caso de
una cancelacién por no uso, la ley establece la posibilidad de ex-
cusar la falta de uso manteniendo el registro vigente.

Por el contrario, respecto al nombre comercial, el uso es obli-
gatorio para la adquisicion del derecho o, lo que es lo mismo, sin
uso no se es titular. Por tanto, no se trata de una imposiciéon so-
lamente para el mantenimiento del registro!!, sino que constitu-
ye un mandato obligatorio para el nacimiento del derecho. No se
detenta la titularidad de un nombre si nunca se ha usado, aun-
que haya registro. En consecuencia, no es admisible la justifica-
cion del no uso del nombre comercial cuando nunca se ha usado.
Esta solo seria posible luego que haya habido uso del nombre co-
mercial en el comercio pero dicho uso haya cesado.

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial fue promulgada el 8 de mayo del afio 2000.

A wWN

deben ser aplicadas.

El articulo 71 de la Ley 20-00 dispone que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro”.
Respecto a los nombres comerciales inadmisibles, la Ley 20-00 contiene una disposicién especifica, por lo que son dichas inadmisibilidades y no las correspondientes a las marcas las que

5 El articulo 70 de la ley 20-00 define el nombre comercial como “el nombre, denominacién, designacién o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento.” Esto es, el nombre
comercial es denominativo, no incluye disefio, a diferencia del rétulo —que puede ser denominativo o incluir un disefio— y el emblema —que es solo figurativo.

6 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 96-IP-2009, sefial6 lo siguiente: “El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el
dep6sito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actia como una prue-
ba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial debera probar su uso real, efectivo y constante”.

Articulo 93 de la Ley 20-00.
Articulo 95 de la Ley 20-00.

©O o~

Articulo 71 de la Ley 20-00: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro”.

10 Solo los terceros tienen la facultad de hacer valer esta imposicién a un registro vigente, a través de una solicitud de cancelacién por falta de uso.
11 La falta de uso por cinco afos consecutivos del nombre comercial sin causa justificada es considerada como abandono y es pasible de cancelacion.
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En consecuencia —y he aqui el segundo aspecto—, si se re-

gistra un nombre comercial pero no se usa, procede su cancela-
cion en cualquier momento. Asi, es incorrecta la interpretacion
de que la posibilidad de cancelar un nombre comercial cuando
no se ha usado solo puede ocurrir a partir de los cinco anos de su
registro. Para lo que si es necesario esperar que transcurran cinco
anos es para cancelar un nombre comercial por abandono, luego
de haber sido usado en un determinado momento. En efecto, la
figura del abandono presupone que hubo un uso del nombre co-
mercial y que luego ceso6. En ese sentido, el articulo 113, nume-
ral 3, de la Ley 20-00 es claro cuando establece que “se abandona
un nombre comercial cuando deja de ser usado en el comercio
por su titular por mas de cinco anos”.

Lo acabado de explicar tiene una incidencia relevante en el
examen de registrabilidad de marcas y nombres comerciales, co-
mo se expone a continuacion.

EL VALOR DEL REGISTRO DEL NOMBRE
COMERCIAL

Es comin en un procedimiento de registro de un signo distin-
tivo que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
lo objete sobre la base de nombres comerciales ya registrados, ex-
tendiendo —en nuestra opinion— las facultades que le otorga la
ley y que obedecen justamente a la forma de adquisicion del de-
recho sobre un nombre comercial. Repetimos: la existencia de un
registro de nombre comercial no es una constancia de titularidad
y, por tanto, no debe ser citado como impedimento de una solici-
tud de registro de un tercero.

En un pais de tendencia registral como es el nuestro, es dificil
entender esta caracteristica del nombre comercial de que el regis-

tro no concede ningtn derecho sino que es una simple “presun-
cién de buena fe en la adopcién y uso del nombre comercial”!2.

En la practica, lo que sucede es que —olvidando la naturale-
za de la protecciéon del nombre comercial— una persona intere-
sada en usar un signo distintivo a la que se le haya objetado su re-
gistro por la existencia previa de un nombre comercial registrado
que no se usa, si quiere inscribir su signo distintivo tendria que
presentar una accion en cancelaciéon del nombre comercial regis-
trado. Esto es, se le impone la carga de tener que accionar con-
tra un registro que no otorga titularidad pero que impide —sin
razon— el registro de su signo. Realmente, se esta dando al regis-
tro del nombre comercial un trato de caracter constitutivo de de-
recho que no tiene.

Es por esto que la misma Ley 20-00, en su articulo 79, limita el
examen de la ONAPI cuando se analizan los signos durante un
procedimiento de registro. En ese sentido, dicho articulo estable-
ce que la ONAPI examinara si la marca incurre en alguna de las
prohibiciones previstas en los articulos 73 —causales intrinsecas al
signo—, 74 1 —confusamente idéntica o similar a una marca pre-
viamente registrada— o, en la medida de sus conocimientos, el ar-
ticulo 74, d, que protege a las marcas notoriamente conocidas. Esto
es, la misma ley excluye la objecion de una marca, entre otras, por
la existencia de un nombre comercial previamente registrado (arti-
culo 74 C). Y es que ese registro —reiteramos— no es lo que otor-
ga titularidad sobre el nombre comercial, sino su uso real y efectivo
en mercado, lo cual no es tarea de ONAPI investigar, sobre todo en
nuestro pais en que se tienden a registrar como nombre comercial
muchas designaciones que no van a ser usadas como tal.

Finalmente, cabe destacar que, muchas veces, en los casos de
conflictos se suele probar la titularidad del nombre comercial
con un registro. Esto es, en principio, los jueces tienden a acep-
tar que la persona que ha obtenido el registro es su titular y que,
por tanto, tiene el derecho a su uso exclusivo, en lugar de tomar
en cuenta —como prueba de la titularidad— el uso real, efecti-
vo y constante en el comercio del nombre comercial de parte de
quien alega ser su titular. Inclusive, en algunos casos se suspen-
de el conocimiento de una accién por infraccion en contra de un
nombre comercial registrado, hasta que se cancele el registro que
ha obtenido el infractor. Con esto se desvirtia la naturaleza del
nombre comercial consagrada en nuestra legislacion, pues se da
a un registro un valor que no tiene.
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12 Articulo 116, numeral 1, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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Marcas

La familia de marcas: estrategia
e mercadeo con repercusiones en
el ambito de la propiedad industrial

Resumen: Se analiza el fendmeno de la familia de marcas como estrategia de mercadeo con repercusiones
en el ambito de la propiedad industrial.

Palabras Claves: Familia, marcas, consumidor, confusién, comparacion, jurisprudencia, doctrina, leyes, pro-
piedad industrial, Repiblica Dominicana.

“Las aves del mismo plumaje vuelan juntas”.
Karl Leibknecht

Definida en un nimero considerable de decisiones de distintos organismos administrativos y judi-
ciales, la familia de marcas es un “conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que
poseen un rasgo distintivo comiin, mediante el cual el pablico consumidor las asocia entre si y las

relaciona con un mismo origen empresarial.”!

El tratadista Diego Chijane Dapkevicius, autor de la obra Dere- El consumidor asociara los signos reputindoles un mismo ori-
cho de marcas, ofrece una definicién aun mas detallada, de la cual gen empresarial, ya que en ello se destaca un elemento distin-
podemos extraer los elementos primordiales que la caracterizan: tivo dominante que les sirve de enlace. Si una empresa compo-
“conjunto de diversas marcas que presentan un elemento en co- ne sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el publico las asocia-
mun, a partir del cual el piblico puede establecer asociaciones en- ra, considerandolas signos distintivos identificativos de lineas de
tre las marcas individuales.” Este mismo autor enfatiza que: productos que presentan una comun procedencia.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso nim. 265-IP-2014. Marca “Prudential” (denominativa). Expediente interno 17811-2013-9458, 26 de febrero del 2015; proceso 042-
IP-2012. Marca Maxilitro Colanta (mixta). Actor: Productos Naturales de La Sabana -ALQUERIA S. A, expediente interno ndm. 2010-00312, 20 de junio del 2012; proceso 114-IP-2014, mar-
ca Triangulo D’Onofrio (denominativa). Actor: sociedad Compafia Nacional de Chocolates de Pert. Proceso interno niim. 08187-2010-0-1801-JR-CA-05 de fecha 19 de noviembre del 2014;
proceso 23-IP-2013, marca: MKC Makro Cémputo S.A. (mixta), expediente interno nim. 2009-00178, actor: Makro Cémputo S.A,, 15 de mayo del 2013; proceso 107-IP-2014, marca: “Golden
Pifia” (mixta), expediente interno 7052-2011-0-1801JR-CA-16, 28 de octubre del 2014; proceso 54-IP-2014, marca: Esika.com (denominativa), expediente interno: 4413-2010-0-1801-JR-
CA-11 del 11 de julio del 2014; proceso 102-IP-2013, marca: Familia Global (denominativa), expediente interno nim. 4266-2011, 21 de junio de 2013; proceso num. 9241-2013, marca: SF y
logotipo, actor: sociedad Ferrari SPA., 9 de abril del 2014, y proceso 93-IP-2012, expediente interno ndm. 2009-00413, actor: BCSC S.A., marca: Multiamigos (denominativa), 13 de octu-
bre del 2012.
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Es de resaltar el énfasis que hace sobre este tema el mismo au-
tor —citado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (IN-
DECOPI) de Pert— cuando establece que el riesgo de confusion
a partir de una familia marcaria tiene cierta naturaleza excep-
cional, tomando en consideracion que este no deriva de compa-
rar una marca con otra, sino de la asociacion mental que hace el
consumidor de diversas marcas como pertenecientes a una Uni-
ca empresa. En ese tenor, enfatiza que, ante la falta de prevision
normativa que contemple la familia marcaria, se debera ser muy
cauteloso a la hora de dictaminar a favor del riesgo de confusién.?

Ciertamente, al momento de efectuar un analisis de confundi-
bilidad en el que una de las marcas en conflicto forma parte de
una familia de marcas es preciso efectuar un analisis que va mas
alla del tradicional y simple cotejo, pues la familia de marcas es
un fenémeno que ha cobrado vida en la mente de los consumi-
dores, actores estelares en el proceso de determinar la existencia
o no de confusion.

Si bien la familia de marcas es una estrategia de mercadeo —
que tal y como lo indica David L. Kurtz, autor de Contemporary Mar-
keting (Marketing contempordneo), facilita establecer el vinculo entre
las marcas y el consumidor, independientemente de la relacion

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

entre cada una de dichas marcas—, esta tiene sus implicaciones
en el ambito de la propiedad industrial al punto de que la juris-
prudencia ha establecido parametros para determinar la confun-
dibilidad en esta materia.

Podemos decir que estamos frente a una nueva categoria mar-
caria que amplia el ambito de proteccion a favor del titular, no
necesariamente prevista de manera expresa en leyes locales y tra-
tados internacionales, cuyos parametros de confundibilidad y ana-
lisis se establecen en las decisiones relativas a los conflictos que se
han suscitado en torno a ellas.

A diferencia de Perd, no conocemos de ninguna otra legisla-
cion que incluya disposiciones expresas relativas al tema de la fa-
milia de marcas, por lo que los conflictos que entranan o involu-
cran una familia de marcas han sido dirimidos de acuerdo a los
parametros generales establecidos por las leyes marcarias, espe-
cificamente determinando la existencia o no de confusion en el
consumidor.

El articulo 45 del Decreto Legislativo de Pert, ntam. 10753, pu-
blicado el 28 de junio del 2008, titulado “Determinacion de Seme-
janzas”, dispone que, a efecto de determinar si dos marcas son o
no semejantes y capaces de inducir a error o confusion en el con-
sumidor, la direccion tendra en cuenta, de manera principal, si el
signo es parte de una familia de marcas. Cuando una marca perte-
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nece a una familia, ella no esta solay, por tanto, es necesario anali-
zar el comportamiento del consumidor respecto de la familia mar-
caria, la trayectoria de dicha familia y todos los demas elementos
que permiten el conocimiento de tales marcas.

Segun el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, exis-
ten claras diferencias entre marcas que contienen un elemento o
particula de uso comuan o general y aquellas que forman parte de
una familia de marcas. En el primer caso, el titular del registro de
marca que contiene una particula de uso comun, no puede impe-
dir que otros la usen en la conformacion de otras marcas. En el se-
gundo caso, es decir, en el caso del titular de una familia de mar-
cas, este si puede impedir que el rasgo distintivo comun a toda su
familia de marcas pueda ser utilizado por terceros, pues es precisa-
mente ese elemento o rasgo distintivo de sus marcas lo que identi-
fica plenamente los productos que comercializa el titular del con-
junto de marcas y lo que genera en el consumidor una impresion
de que dichas marcas tienen un mismo origen.*

En otro orden, cabe resaltar el criterio del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Industrial del INDECOPI®,
el cual admite que hay confusion entre una marca y una familia
de marcas si se encuentran presentes las siguientes dos condicio-
nes, cuyo cumplimiento debe ser riguroso:

a) Cuando el término comun presente en la familia de marcas
posea tal fuerza distintiva que sirva para indicar el origen
empresarial del titular, de tal forma que el publico crea que
todos los signos que llevan este término comun provienen
del mismo origen empresarial. Solo en estos casos, afirma el
Tribunal, “el publico considerara- a pesar de que la impre-
sion de conjunto del signo solicitado sea diferente- que este
es parte de la familia de marcas”.

b) Cuando el signo solicitado lleve el término comun (esto es
en el caso en que se pretenda registrar una marca que cons-

Gillette ~ Zc. Sess 1AMS®
P ax Ol  owS
Paﬁléi;(s PANTENE
& GUD  TAMPAX ide

e 9

Vs

tituya la reproduccion de una particula presente en una fa-
milia de marcas). Si dos signos llevan el mismo término co-
mun se determinara por la impresion que ellos causen en
los consumidores o como son ellos percibidos por los consu-
midores. Para ello, también se tendra en cuenta la particula-
ridad u originalidad del término comun y su independencia
respecto del resto de la denominacion.

Segun el criterio sentado por el tribunal, la familia de mar-
cas se perfila como una categoria superior en cuanto a los
niveles de distintividad y conocimiento en el publico consu-
midor, la cual, al igual que las marcas notorias, requiere una
proteccion o tratamiento especial. De ahi que se hayan esta-
blecido parametros para determinar la forma de probar su
existencia, al igual que sucede con las marcas que adquie-
ren notoriedad.

En este tenor, la Oficina de Armonizacion del Mercado In-
terior (OAMI), en sus directrices relativas al examen sobre
marcas comunitarias, ha dispuesto que cuando una oposi-
cién a una solicitud de marca comunitaria es fundamenta-
da en la existencia de varias marcas anteriores con caracte-
risticas que le permiten ser consideradas como parte de una
familia de marcas, la posibilidad de asociar la marca impug-
nada con la familia de marcas puede dar lugar a confusion.
Sobre este particular, los tribunales han establecido dos con-
diciones acumulativas que deben cumplirse para la denega-
cion de la solicitud:

1. Que el titular de la familia de marcas aporte la prueba
de uso de las marcas pertenecientes a la serie, o de varias de
ellas (al menos tres).

2. Que la marca solicitada no solo guarde similitud con la
serie de marcas, sino que posea caracteristicas que permitan

Proceso 265-IP-2014. Caso marca “Prudential”, expediente interno nim. 17811-9458.

R 821/2005-1, confirmado por el TG T-301/09.

oO~NOOMWN

comunitarias. Parte C. Oposicién.
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Resolucién 0331-2013/IPT- INDECOPI. Expediente nim. 295846. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
El anterior decreto 823 del 23 de abril de 1996, de Per(, también contemplaba la misma disposicion.

Resolucién nim. 1288/2012/TPI-INDECOPI. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala de Propiedad Intelectual. Expediente nim. 431500-2010.
Sentencia T-194/03 de fecha 23 de febrero, Bainbridge, apartados 123 a 127, confirmada con la sentencia C-234/06 P, de fecha 13 de septiembre del 2007, Banbridge, apartado 63.

R 1514/2007-1. Citado en las Directrices Relativas al Examen que la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habra de llevar a cabo sobre las marcas
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ma parte de la serie de marcas.

asociarla a la familia de marcas, lo cual incluye que el publi-
co consumidor tienda a creer que la marca impugnada for-

6

A la luz de las directrices de la OAMI, la existencia de
la familia de marcas debe reivindicarse dentro del pla-
zo para la presentacion de oposiciones. El oponente de-
be aportar pruebas de que el publico destinatario se ha
familiarizado con la familia de marcas que designa los
productos que provienen de su empresa. El titular de la
familia de marcas debe probar el uso de al menos tres

En ese mismo orden, en la oposicion al registro de la
marca Zentrifix, fundamentada en la existencia de la
familia de marcas Unifix, Bricofix, Multifix, Constru-
fix, Trabafix, etc., la sala que dirimi6 el conflicto deter-
miné que el oponente habia demostrado la existencia
de una familia de marcas, desestimando el hecho de
que el elemento comin “fix” que acompana a las de-
nominaciones que componen dicha familia de marcas
no fuese distintivo. El oponente logré6 demostrar ade-
mas el uso de todas las marcas que constituian la fami-

de ellas. lia, asi como el conocimiento que los consumidores te-

nian de esta®.
En la oposicion al registro de la marca Citigate, por ejemplo,
fundamentado en la existencia de la familia de marcas Citi-
bank, Citigold, Citicorp, Citibond, Citicard, Citiequity, etc.,
el tribunal concluy6 que Citigate resultaba el tipo de marcas

En definitiva, podemos asegurar que:

1.La familia de marcas surge mas bien de una situa-

que el titular podria agregar a su cartera de marcas Citi, par- ciéon de hecho reconocida por la jurisprudencia, que

ticularmente si este hubiera deseado ofrecer un nuevo servi- se ha encargado de definirla y de establecer los pa-

cio haciendo énfasis en la idea de acceso. El tribunal, en este rametros y requisitos para su existencia. En nuestra

sentido, consider6 que la existencia de la familia de marcas opinioén, esta situaciéon de hecho entrana un uso con-

habia sido ampliamente acreditada a través de memorias tundente y los registros de las marcas que componen
7

anuales, anuncios de prensa, etc., del oponente’. la familia.
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2. La familia de marcas posee un elemento en comun
que la distingue, por su caracter distintivo y repetiti-
vo en las marcas que la componen. Este elemento es
el que permite la asociacion y clara identificacion de
las marcas que componen la familia, permitiendo asi
la estrecha relacion que se forma con el consumidor,
quien las relacionara con un mismo origen.

3.Los parametros establecidos por la jurisprudencia
apuntan a que el titular de la familia marcaria deman-
da una protecciéon mas amplia que el titular de una
marca tradicional.

4. La percepcion del consumidor resulta un elemento
muy importante a la hora de determinar la existencia
de una familia de marcas, pues es precisamente el con-
sumidor quien establece el vinculo con ellay lo que a
fin de cuentas impone una protecciéon mayor en favor
del titular de estas marcas. De ahi se desprende que la
percepcion del consumidor no se pruebe con una sim-
ple argumentacion, sino evidenciando su respuesta an-
te la existencia de la familia de marcas. Existe una liga-
zon estrecha entre la existencia de la familia de marcas
y la percepcion que el consumidor tenga de esta.

5. El uso efectivo de las marcas que componen la familia
de marcas, asi como la cantidad de registros formali-
zados, es considerado un aspecto relevante al momen-
to de determinar su existencia. La jurisprudencia ha
establecido la necesidad de probar al menos el uso de
tres de las marcas que componen la familia. Este aspec-
to esta justificado por el hecho de que una familia es-
ta compuesta por mas de una marca; por tanto, para
evidenciar la existencia de esta y el vinculo de los con-
sumidores con la familia marcaria, es necesario que se
haya materializado un uso efectivo que permita calar
en la mente de los consumidores, al grado de que es-
tos puedan contar con una percepcion clara de la exis-
tencia de la familia marcaria.

Todo lo antes senalado evidencia no solo la existencia de una
nueva categoria marcaria no contemplada en las legislaciones lo-
cales y acuerdos internacionales —pero bien definida ya por la ju-
risprudencia de distintas jurisdicciones—, sino también cémo las
situaciones de hecho que surgen por iniciativas en el mercadeo de
las marcas tienen repercusiones en el ambito de la propiedad in-
dustrial. Es por ello que las autoridades deben efectuar examenes
de confundibilidad de acuerdo a las nuevas tendencias, tomando
en consideracion las particularidades concretas que cada caso de-
manda. Asimismo, esta nueva categoria marcaria invita a los acto-
res del proceso a ser contundentes al momento de probar los he-
chos que alegan en procesos de esta naturaleza.
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El reverdecimiento (evergreening)
en la Republica Dominicana

Resumen: Con frecuencia se intenta eludir la compensacién tedrica del sistema de patentes, consistente en
la concesion de monopolios solo si a cambio se divulgan innovaciones que sean novedosas y tengan altura
inventiva. Esto ocurre con la procura de nuevos derechos de exclusividad sobre tecnologias preexistentes en
el estado del arte, una estrategia que habitualmente se conoce como evergreening o reverdecimiento. Esas
practicas anticompetitivas son comunes en el sector farmacéutico, y tienden a erosionar la asequibilidad de
los medicamentos. Pese a esto, la evidencia empirica sobre las estrategias de reverdecimiento en los paises
en desarrollo todavia es reducida. Este articulo busca acotar esa brecha analizando cinco casos especificos
que verifican la incidencia de este tipo de estrategias en la Republica Dominicana.

Palabras Claves: ONAPI, patentes secundarias, evergreening, reverdecimiento, medicamentos, Republica

Dominicana.

1. REVERDECIMIENTO

Contrario a lo que habitualmente se percibe, al sistema de pa-
tentes se acude mayoritariamente para intentar proteger mejoras
incrementales sobre tecnologias existentes. Las innovaciones ra-
dicales ocurren con poca frecuencia. Incluso en los sectores in-
tensivos en investigacion y desarrollo, la mayor parte de los es-
fuerzos se orientan hacia tecnologias cumulativas' que avanzan
sobre conocimientos preexistentes. En cambio, en paises como
Estados Unidos y China?, se solicitan anualmente cientos de mi-
les de patentes. Esa brecha entre la tasa de innovaciones mundial-
mente novedosas y el gran namero de solicitudes se explica, en
parte, por las estrategias de reverdecimiento o evergreening.

Evergreening o reverdecer en este contexto se refiere a solicitar
patentes sobre pequenas variaciones de tecnologias preexistentes

a fin de prolongar los derechos de exclusividad. Esas solicitudes
tienden a estar por debajo del umbral de patentabilidad porque
generalmente incumplen los requisitos legales de novedad y altu-
ra inventiva. Reverdecer derechos de patentes es, ademas, una al-
ternativa a la realizacion de esfuerzos en investigacion y desarrollo,
dado que, en lugar de incentivar la expansion de las fronteras del
conocimiento, busca extraer mas rentas sobre tecnologias preexis-
tentes. Esas rentas adicionales se traducen en costos para los consu-
midores, los cuales, para acceder a las mismas tecnologias, deberan
pagar precios artificialmente elevados por el efecto monopolio.
Cuando se implementan exitosamente las estrategias de reverdeci-
miento se descompensa, por ende, el balance tedrico de la propie-
dad intelectual que justifica la concesion de monopolios solo si a
cambio se divulgan innovaciones novedosas y con altura inventiva.

1 MERGES, R. P & NELSON, R. R. “On limiting or encouraging rivalry in technical progress the effect of patent scope decisions”. Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 25, 1-24

(1994).

2 En el 2014 la oficina de patentes de China recibié 928,177 solicitudes y la de Estados Unidos 578,802. Worldintellectualpropertyindicators. Ginebra: WIPO (2015).
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Estas estrategias de reverdecimiento son particularmente comu-
nes en el ambito farmacéutico. Mientras el niimero de nuevas en-
tidades moleculares aprobadas ha decaido dramaticamente en dé-
cadas recientes, en ese mismo periodo la cantidad de patentes
farmacéuticas, paradojicamente, se ha incrementado. Esto se debe
principalmente a la practica de generar clusteres de patentes sobre
un mismo medicamento, un fenémeno que se manifiesta empirica-
mente en el ratio de solicitudes primarias/secundarias®. La Comision
Europea ha estimado ese ratio en 1:13 en solicitudes pendientes y 1:5
en concedidas?, guarismos similares a los constatados en Chile® so-
bre las concedidas. Estos ratios reflejan promedios, pero, en algunos
casos, las solicitudes y patentes secundarias sobre un mismo medi-
camento (especialmente los de grandes ventas) han llegado a 100°.

Las patentes secundarias son solicitadas cominmente anos
después de las primarias’ y si son ejercidas judicialmente contra
los competidores pueden retrasar la entrada de la competencia
genérica al mercado. Esto menoscaba la asequibilidad de los me-
dicamentos y, por consiguiente, erosiona el acceso a la salud, tu-
telado como un derecho fundamental.

Pese a que el debate sobre las estrategias de reverdecimien-
to se ha intensificado entendiblemente en afos recientesS, la evi-
dencia empirica disponible en los paises en desarrollo todavia es
reducida. En vista de eso, este articulo reporta por primera vez
evidencia empirica sobre la implementacion de esas estrategias
en la Republica Dominicana. Con ese proposito, se analizaran
cinco variaciones de las estrategias de reverdecimiento reflejadas
en un igual namero de solicitudes presentadas en el pais. El anali-
sis se sustenta en las comunicaciones formuladas por los examina-
dores de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI),
relevadas a través de un trabajo de campo. Los casos fueron elegi-
dos principalmente por su accesibilidad ilustrativa y, aunque son
iguales o mas frecuentes, se descart6 el analisis de otras modalida-
des de reverdecimiento técnicamente mas complejas.

Tras esta introduccion y el siguiente analisis de las estrategias
de reverdecimiento, este articulo enuncia algunas implicaciones
para la formulacion de politicas publicas.

2. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA REPU-
BLICA DOMINICANA

2.1. Polimorfos

En 1996, la Food and Drugs Administration (FDA) de los Es-
tados Unidos aprob6 el uso de la atorvastatina para disminuir

los niveles de colesterol en la sangre y prevenir las enfermeda-
des cardiovasculares. Desde entonces, se ha comercializado prin-
cipalmente bajo la marca Lipitor y con mas de 140 millardos de
dolares en ventas es, hasta la fecha, uno de los medicamentos
mas lucrativos en la historia®. Aunque el principio activo fue sin-
tetizado por primera vez en 1985 y, por tanto, la patente prima-
ria debio vencer en la década del 2000, a nivel internacional se
han implementado numerosas estrategias de reverdecimiento a
fin de extender la proteccion monopdlica (y la renta) sobre ese
blockbuster'®.

Prueba de ello es la solicitud P2002000413 presentada el 6 de
mayo de 2002 en la Repiiblica Dominicana, que reivindica dis-
tintas formas polimorfas del compuesto atorvastatina. Es decir,
en la solicitud P2002000413 se describe una forma fisica distinta
del principio activo ampliamente conocido y anticipado en docu-
mentos de patentes. La posibilidad de obtener distintas formas fi-
sicas sobre un mismo compuesto se conoce en el campo farma-
céutico como polimorfismo.

El polimorfismo es una propiedad natural: los polimorfos no se
“crean” o “inventan”; se descubren normalmente como parte

de la experimentacién de rutina en la formulacién de drogas!!.

Por consiguiente, las formas de atorvastatina divulgadas en
la solicitud P2002000413 en principio carecian de méritos in-
ventivos. Excepcionalmente, si la obtenciéon de formas polimor-
fas inesperadamente produjera caracteristicas comparativamente
ventajosas, pudiera constituir la manifestacion de un paso in-
ventivo. De hecho, esto fue alegado por el titular de la solicitud
P2002000413, pero tnicamente ofreciendo una descripciéon su-
perficial de las supuestas ventajas!?. Es decir, las ventajas hipo-
téticas carecian de sustento cientifico en la memoria descripti-
va. Por estos motivos, en diciembre del 2007 la examinadora de
la ONAPI, Arlette de la Rosa, consider6 que el compuesto farma-
céutico divulgado en la solicitud P2002000413 en efecto era ob-

vio y, por ende, carecia de altura inventiva!3.

2.2. Combinaciones

Otra estrategia de reverdecimiento que se ha intentado imple-
mentar en la Republica Dominicana es combinar dos compues-
tos conocidos. El principio activo atorvastatina también ha sido
objeto de esa estrategia, como se constata por ejemplo en la soli-

w

principio activo existente.

European Commission, ob. cit. nota 4 supra.

0~ 0N

El término solicitudes o patentes primarias en este contexto se refiere a las que divulgan un nuevo principio activo, y secundarias a las que reivindican mejoras incrementales sobre un

EUROPEAN COMMISSION. Pharmaceutical sector inquiry. Final report. DG Competition staff working paper (2009). Disponible en: ec.europa.eu
ABUD, M. J, HALL, B, HELMERS, C. “An empirical analysis of primary and secondary pharmaceutical patents in Chile”. PLoS Medicine, vol. 10, (2015).

KAPCZYNSKI, A. PARK, C., & SAMPAT, B. “Polymorphs and prodrugs and salts (oh my!): An empirical analysis of ‘secondary’ pharmaceutical patents”. PLoS Medicine, vol. 7.
CORREA, C. Pharmaceutical innovation, incremental patenting and compulsory licensing. Ginebra: South Centre; Vernaz, N. Haller, G. Girardin, F. Huttner, B, Combescure, C., Dayer, P, Mus-

cionico, D., Salomon, J,, Bonnabry, P (2013). “Patented drug extension strategies on healthcare spending: A cost-evaluation analysis”. PLoS Medicine, vol. 10 (2011).
9 JACKEVICIUS, C. A, CHOU, M. M,, ROSS, J. S, SHAH, N. D,, KRUMHOLZ, H. M. “Generic Atorvastatin and health care costs”. The New England Journal of Medicine, vol. 366: 201-204 (2012).
10 MENEZES DE LIMA |, D. M. & DE FREITAS DA SILVEIRAI, C. C. “O patenteamento de polimorfos na industria farmacéutica e o acesso a medicamentos”. Physis, vol.21 (2011).
11 CORREA, C. Pautas para el examen de patentes farmacéuticas: Una perspectiva desde la salud publica. Ginebra: ICTSD = WHO - UNCTAD (2007).
12 ONAPI. Comunicacién de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000413. 19 de diciembre 2007.

13 Ibid.
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citud P2002000445, presentada el 30 de julio de 2002. A través de
esta se reivindicoé una composicion comprendida por “una granu-
lacion de atorvastatina y amlodipina”. Al igual que la atorvastati-
na, el compuesto amlodipina es ampliamente conocido como an-
tihipertensivo y por su utilidad para tratar angina de pecho. La
procura de derechos exclusivos se bas6 en que la combinacion
supuestamente actuaba como regulador de la biodisponibilidad.

Sin embargo, “el experto en la materia con el conocimiento
comun y técnicas rutinarias puede dar soluciéon al problema de
combinar [dos principios activos] en una misma forma farma-
céutica de dosificacién”'*. Por consiguiente, a partir de las pu-
blicaciones anteriores que divulgaban los mismos compuestos y
el conocimiento comun, “el cientifico experto en formulaciones
llegaria a la solucién planteada” en la solicitud P200200044515.
Mas aun, la memoria descriptiva carecia de ejemplos que mostra-
ran algun efecto ventajoso o una potenciacion de la actividad si-
nérgica de los principios activos contra las formulaciones ya co-
nocidas'®. Por el contrario, la combinacién de ambos compuestos
se consideraba bioequivalente a la administracion independiente
de cada uno de los principios activos. Esto implicaba que el com-
puesto reivindicado no representaba un efecto técnico superior
con respecto al estado de la técnica. Por estos motivos, el 9 sep-
tiembre de 2009, la examinadora Arlette de la Rosa concluy6 que
la solicitud P2002000445 carecia de nivel inventivo!7.

2.3. Segundas indicaciones médicas

Conforme la legislacion dominicana de patentes, las segundas
indicaciones medicinales de productos farmacéuticos ya conoci-
dos son materia expresamente excluida de la proteccion. Al mar-
gen de esto, en multiples solicitudes farmacéuticas presentadas
en la Republica Dominicana se han reivindicado segundas indi-
caciones medicinales.

Tal fue el caso de la solicitud P2003000667, presentada el 11
de julio de 2003. En esa solicitud se divulgé la combinacion de
un ligando alfa-2-delta y un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5
(PDE5) para tratar dolores neuropaticos. Sin embargo, los liga-
dos alfa-2-delta para entonces ya habian sido ampliamente descri-
tos. Uno de los medicamentos mas conocidos de esa categoria es
la gabapentina, aprobada en 1994 por la FDA para controlar crisis
parciales de epilepsia, habitualmente comercializada bajo la mar-
ca Neurontin. Igualmente, los medicamentos basados en PDE5
también eran ampliamente conocidos cuando se present6 la so-
licitud P2003000667. A esa clase pertenecen el sildenafil (marca:
Viagra), el vardenafilo (marca: Levitra) y el tadalafilo (marca: Cia-
lis). Estos han generado millardos de dolares en ventas por su uti-
lidad para tratar la disfuncion eréctil.

Por tanto, dado que se reivindicaba un uso farmacolégico dis-
tinto, atribuible a la combinaciéon de compuestos dentro del esta-
do del arte, la examinadora Arlette de la Rosa los consider6 ma-
teria excluida de la proteccion, segun el articulo 2.1.i) de la Ley
20-0018,

2.4. Dosificaciones

Con frecuencia también se intentan patentar formas de dosifi-
cacion de productos farmacéuticos existentes. Uno de esos casos
es la solicitud P2009000215, presentada el 10 de septiembre de
2009. En ese documento se describieron procedimientos para ad-
ministrar inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa4 (DPP-4).
La inhibicion de la DPP-4 es una clase de medicamentos amplia-
mente conocida por su potencial para el tratamiento de la diabe-
tes mellitus tipo 2. De hecho, en la solicitud europea EP1586571
de 2004 ya se habia divulgado ese tipo de compuestos para el tra-
tamiento de diabetes y otras enfermedades.

A través de la P2009000215 lo que se pretendia patentar era
un método de dosificacion semanal de inhibidores de DPP-4
para obtener una concentracion eficaz prolongada; es decir, se
buscaban derechos de exclusividad sobre un régimen posologi-
co basado en un farmaco conocido. Como senal6 la examina-
dora Elizabeth Pérez, la dosis de administracion es “una carac-
teristica que es intrinseca de un método terapéutico”?. Como
tal, esta expresamente excluida de la patentabilidad en fun-
cion del articulo 2.1.f de la legislacion dominicana. Ademas, es-
te tipo de reivindicaciones carece de aplicacion industrial, da-
do que los efectos de la dosificacion se limitan al organismo de

cada persona®’.

2.5. Procedimientos analogos

Salvo que en si mismos entranen una actividad inventiva, los
procedimientos de fabricaciéon se pueden considerar una rutina
normal en el campo farmacéutico?!. Las solicitudes basadas en
un procedimiento analogo para fabricar un producto farmacéuti-
co conocido incumplen, por consiguiente, con el requisito de ni-
vel inventivo exigido en la legislacion.

Sin embargo, en el pais se han presentado multiples solici-
tudes de patentes reivindicando procedimientos analogos. Un
ejemplo es la solicitud P2002000389, presentada el 26 de abril
del 2002. A través de esa solicitud se procur6 protecciéon sobre
un procedimiento alterno para fabricar tartrato de lasofoxifeno,
un compuesto que ha sido asociado a menores riesgos de fractu-
ras 6seas en mujeres con osteoporosis. La principal caracteristica
atribuida al procedimiento de fabricacion divulgado era la distri-
bucion uniforme del farmaco.

14 ONAPI. Comunicacién de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000445. 23 de febrero de 2009.

15 Ibid.

16 ONAPI. Comunicacién de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000445. 22 de enero de 2009.
17 ONAPI. Recomendacién de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2002000445. 9 de septiembre 2009.
18 ONAPI. Comunicacién de Arlette de la Rosa sobre la solicitud P2003000667. 21 de mayo de 2009.

19 ONAPI. Comunicacién de Elizabeth Pérez sobre la solicitud P2009000215. 03 de junio de 2011.

20 Correa, C. ob. cit. nota 11supra.
21 ldem.
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No obstante, el tartrato de lasofoxifeno y su procedimiento
de fabricacion ya habian sido anticipados en varios documentos
de patentes, entre ellos la publicacion WO9716434 del 9 de ma-
yo de 1997. Las tabletas descritas en ese documento eran unifor-
mes. Por esto, la examinadora Arlette de la Rosa determin6 que
el procedimiento analogo descrito en la solicitud P2002000389 se
podia considerar “una modificacion dentro de la rutina normal
de un experto en la materia” que “no proporciona un efecto téc-

nico inesperado”2.

3. IMPLICACIONES PARA LA FORMULACION DE
POLITICAS PUBLICAS

Para la formulacion de politicas publicas, la incidencia de
estas estrategias de reverdecimiento en la Republica Domini-
cana tiene tres consecuencias principales. En primer lugar, es
necesario que la administraciéon nacional de patentes desarro-
lle las destrezas técnicas necesarias para detectar y rechazar so-
licitudes deficientes. Sin esas habilidades, seguramente se co-
meteria una gran cantidad de falsos positivos en los examenes
de patentes, se restringiria el dominio publico inmerecidamen-
te y se erosionaria el derecho fundamental de acceder a la sa-
lud. Como sugieren los casos analizados, las examinadoras de
la ONAPI en el area farmacéutica efectivamente han adquiri-
do capacidades técnicas para implementar examenes exhausti-
vos y evitar la concesion infundada de monopolios. De hecho,
las cinco solicitudes analizadas fueron inducidas al abandono
o denegadas.

Pero también es necesario que la calidad de los examenes se
mantenga. Detectar si una solicitud incumple con los requisitos
de patentabilidad exige la inversion de recursos. Como la mayo-
ria de las oficinas de patentes en paises en desarrollo, la canti-
dad de recursos de la que dispone la ONAPI para realizar exame-
nes de fondo es relativamente baja. Las empresas multinacionales
que generalmente implementan estrategias de reverdecimiento,
en cambio, tienden a contar con amplias capacidades técnicas y
financieras. Si esas empresas explotasen sus recursos para abusar
del sistema de patentes, presentando, por ejemplo, una gran can-
tidad de solicitudes deficientes, colocarian a la ONAPI en una
encrucijada: invertir mas recursos o reducir la rigurosidad con la
que se examinan patentes.

En ese escenario, es recomendable que la ONAPI evite la se-
gunda alternativa. Para alcanzar esto una opciéon explorable es la
imposicion de tasas administrativas adicionales atadas a la canti-
dad de deficiencias deliberadas o razonablemente evitables. Esto
puede contribuir a la financiaciéon de los recursos necesarios pa-
ra implementar examenes rigurosos o para desincentivar la pre-
sentacion de solicitudes deliberadamente deficientes.

Finalmente, intentar sortear el balance tedrico de los dere-
chos de propiedad intelectual constituye un comportamiento
anticompetitivo. El objetivo buscado es desalentar la entrada de

competencia genérica. La respuesta a estos casos puede exceder
las legislaciones sobre propiedad intelectual y, por tanto, es reco-
mendable que la ONAPI explore modalidades de cooperacion
con otras entidades publicas enfocadas en la defensa de la com-
petencia.
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Redaccién e imagenes ONAP'

CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE ONAPI

ENTREVISTA A
Juan Manuel Guerrero

Expresidente de la Corte Laboral; experto en Derecho Administrativo y
Procedimiento Judicial; miembro de la comisidén redactora de la Ley 107-13

1 ¢Cuales son los tipos de procedimientos que se pueden pre-
sentar ante la Administracion Pablica (no contenciosos, contencio-
sos, trilaterales...)?

Como figura juridica, el procedimiento administrativo puede
tratarse de manera unitaria. Sin embargo, la doctrina ha advertido
que el iter procedimental adquiere diferentes matices en la practica.
Dentro de los tipos de procedimientos senalados por la doctrina nos
permitimos enunciar los siguientes:

a) segtn el grado de especialidad: procedimientos formales y no
formales;

b) procedimientos lineales y arbitrales o trilaterales;

¢) segtn la forma de inicio: procedimiento iniciado de oficio o a

instancia de parte interesada, y,

d) segtn el efecto perseguido por la Administracion: procedimien-
tos constitutivos y ablatorios.

En el caso dominicano, la Ley nim. 107-13, sobre los Derechos
de las Personas en sus relaciones con la Administracion y de Pro-
cedimiento Administrativo, clasifica los siguientes procedimientos:

a) procedimiento administrativo para el dictado de resoluciones sin-
gulares o actos administrativos,

b) procedimiento administrativo para la elaboraciéon de normas
administrativas y planes (reglamentos),

¢) procedimiento administrativo arbitral,

d) procedimiento administrativo sancionador, y

e) procedimiento de los 6rganos administrativos colegiados.

En el caso especifico del procedimiento trilateral, también cono-
cido como procedimiento arbitral o triangular, es el iter procedi-
mental que sigue la Administracion al solucionar controversias o
conflictos entre los ciudadanos —ubicados en situaciones contra-
puestas— sobre derechos privados o administrativos.

Este es un tipo de procedimiento menos comun que los lineales,
donde la Administracion es actora en el iter procedimental —juez
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y parte, podria decirse—, pero del cual existen viejos ejemplos en
nuestro ordenamiento juridico administrativo: (i) cuando, con base
en los articulos 124 y siguientes de la Ley General de Proteccion de
los Derechos del Consumidor o Usuario, Proconsumidor debe deci-
dir sobre las controversias surgidas entre consumidores, usuarios y
proveedores; (ii) el procedimiento de solucion de controversias y
proteccion del usuario que exige el articulo 79 de la Ley General
de Telecomunicaciones, y (iii) las acciones administrativas que, en
aplicacion de la Ley ntim. 20-00, se pueden ejercer ante la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Los ejemplos senalados son manifestaciones de la actividad arbi-
tral que la ley reconoce a algunas administraciones publicas. Esta
potestad, poco comprendida en nuestro ordenamiento juridico,
ha sido definida por el articulo 32 de la Ley nim. 107-13, sobre los
Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administracién y
de Procedimiento Administrativo:

Articulo 32. Funcion administrativa arbitral. La funcién admi-
nistrativa arbitral, mediante la cual la Administracion dicta actos

administrativos decidiendo controversias juridicas entre los admi-
nistrados, aplicando el derecho, se sustanciara de acuerdo con

las garantias comunes de procedimiento previstas en el articu-

lo siguiente.

De acuerdo con Ramoén Parada y Marta Garcia Pérez, la activi-
dad arbitral de la Administracion es consecuencia de una superposi-
cion de la regulacion civil por una tupida regulacion administrativa
en las relaciones entre particulares, impregnandola con aquellos sus-
tratos destinados a la proteccion del interés publico. También agre-
gan los referidos autores que la potestad arbitral de la Administra-
cion responde a la necesidad funcional de decidir, por razones de
elemental eficacia, sobre derechos privados en multiples sectores
intervenidos por la Administracion, donde, ademas de garantizar-
se el desenlace del conflicto, existe un marcado interés por la apli-
cacién de la norma.
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2 ¢Cual es el fundamento del control jurisdiccional de los actos
de la Administracion?

El control jurisdiccional de todas las actuaciones administrati-
vas —no solo los actos administrativos— se encuentran en la Consti-
tucién y otras normas de igual jerarquia —como aquellas que inte-
gran el Bloque de Constitucionalidad, segtn el articulo 74.3 de la
Carta Magna. Esto se debe a que el proceso contencioso administra-
tivo debe resultar garantista: no solo debe someterse la Administra-
cion a legalidad, sino que también se deben garantizar, de manera
plena y sin restricciones, durante todo el proceso contencioso admi-
nistrativo, los derechos fundamentales de los administrados. Esta es
la interpretaciéon mas afin con el derecho a la tutela judicial efectiva
y la clausula general de competencia que establece la Constitucion
en los articulos 68, 69 y 139.

En otras palabras, el control judicial de la actividad de la Admi-
nistracion tiende a satisfacer dos exigencias constitucionales. La pri-
mera, conforme al texto del articulo 138 de la Carta Magna, cumple
con el objetivo de someter plenamente a la Administraciéon Publica
a derecho o al ordenamiento juridico del Estado: es una garantia de
legalidad de la actuacion administrativa. La segunda satisface la exi-
gencia de tutela y protecciéon que ordena el articulo 68 de la Cons-
titucion, ya que mediante el control judicial de la actividad adminis-
trativa se tutelan situaciones legitimas de las personas.

3 Respecto el desarrollo del derecho administrativo en la Repu-
blica Dominicana, ;qué opina del control jurisdiccional de los actos
de la ONAPI desde el aiio 2000 segtm el articulo 157 de la Ley 20-00
y la regla de someter los actos de la Administracién al control juris-
diccional expresado en la Constitucion del 2010?

Siguiendo la doctrina desarrollada por el profesor José Luis Mei-
lan Gil, tendemos a estudiar al derecho administrativo por categorias.
Por ello, el estudio y el entendimiento de las categorias juridicas en el
derecho administrativo no puede ser el resultado del mero apriorismo,
sino de la abstraccion de datos reales, tales como la historia misma de
sus institutos y, mas aun, de los contextos sociopoliticos e ideologicos.

En ese sentido, el tema del control jurisdiccional de los actos de
la ONAPI debe ser observado desde sus origenes. Lo primero que
debe tenerse en cuenta, a nuestro entender, es que para cuando se
promulgé la Ley ntiim. 20-00, sobre Propiedad Industrial, el sistema
de justicia administrativa dominicano —por disposicion de la Ley
nam. 1494 de 1947— se encontraba retenido en la Camara de Cuen-
tas de la Republica. Por lo que, para ese entonces, no podia configu-
rarse un verdadero sistema de control jurisdiccional de las actuacio-
nes administrativas, en tanto la competencia para tutelar las actua-
ciones de las administraciones —para ese entonces— estaba atribui-
da a la Camara de Cuentas. Con vista a este contexto es que el legis-
lador, al promulgar la Ley ntim. 20-00, pretendia instaurar un genui-
no y eficaz control jurisdiccional de las actuaciones de la ONAPI,
huyendo de las falencias, anacronismos e ineficacias propios de la
justicia “retenida”, representada en el 6rgano de control externo
de las finanzas publicas, el cual, con caracter residual y desde 1947,
tenia el encargo de hacer las veces de Tribunal Superior Administra-
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tivo (TSA). Impera aclarar que ello tampoco debe verse como una
cuestion anémala y sin precedentes, pues, hasta la entrada en vigen-
cia de la Ley nam. 13-07, los tribunales de tierras eran los competen-
tes para conocer de las demandas en justiprecio por expropiacion
—y todo lo relacionado con ello—, muy a pesar de que esa figura —
la expropiacion— es un instituto de naturaleza administrativa.

Antes de referirnos a la féormula instaurada por el constituyen-
te del ano 2010, es necesario precisar que en nuestro ordenamiento
juridico algunas leyes establecian aquello que don Eduardo Garcia
de Enterria denomina sistema de lista, donde se excluian del control
jurisdiccional ciertas actuaciones administrativas. Ejemplos de esta
aseveracion son el articulo 7 de la Ley nam. 1494, de 1947, y el lite-
ral ¢del articulo 4 de la Ley Monetaria y Financiera. Pues bien, con
la redaccion de los articulos 139 y 165 de la Constitucion de 2010, lo
que ha querido el constituyente es instaurar una clausula general de
competencia —apelando la reflexiva obra de don Eduardo de Ente-
rria: La Lucha contra las inmunidades del poder—, a fin de que no exis-
ta ningn reducto de inmunidad que tienda a menoscabar el dere-
cho de acceso a la justicia de las personas. Con la configuracion de
esa clausula general de competencia se elimina la posibilidad de que
exista alguna actuaciéon administrativa excluida de control jurisdic-
cional, y aquella ley que lo intentara seria inconstitucional.

Por las razones expuestas es que, a nuestro entender, la atri-
bucion de competencia a una jurisdiccion distinta a la contencio-
sa administrativa para fiscalizar alguna actuacion administrativa no
constituye una infraccion constitucional, como piensan algunos.
Eso se debe a que lo exigido por el constituyente es que la actividad
administrativa sea revisable por ante los tribunales, pero no ante una
jurisdiccion determinada. Con esa redaccion se le otorga cierto mar-
gen de discrecionalidad al legislador para que le atribuya competen-
cia para controlar ciertas actuaciones administrativas a jurisdicciones
distintas a la contenciosa administrativa.

A nuestro juicio, esa es la explicacion correcta y mas afin con
nuestra evolucion histoérica y contornos politicos. Asumir una postu-
ra contraria podria acarrear inseguridad para el sistema de control
judicial de la actividad administrativa. Se pondria en duda no solo
la competencia de las cortes de apelaciones para conocer sobre la
legalidad de los actos de la ONAPI, sino que también se dudaria de
la competencia que la Ley nam. 13-07 le ha atribuido a los juzgados
de primera instancia —civiles— para conocer sobre controversias
de naturaleza contenciosa administrativa que surjan entre las perso-
nas y los municipios.

4 ¢Cual es la naturaleza de los actos que emite ONAPI? :Son
estos actos administrativos?

Sin temor a dudas, podemos aseverar que las potestades ejercidas
por la ONAPI son subsumibles dentro del concepto de acto admi-
nistrativo que establece el articulo 8 de la Ley nam. 107-13, sobre los
Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administracién y
de Procedimiento Administrativo. Ello se debe a que las actuaciones
ejercidas por la ONAPI constituyen verdaderas funciones adminis-
trativas, hablando en sentido material y conforme a la definicién rea-
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CONTROL JURISDICCIONAL
DE LOS ACTOS DE LA USPTO

1216.01 Apelaciones ante el circuito federal

35 U.S.C. 142 Notificacion de la Apelacion

Al realizar una apelacién por ante una corte del Circuito Fede-
ral de Apelaciones, el apelante debera informar por escrito de
dicha apelacion a la oficina de Patentes y Marcas de los Esta-
dos Unidos, en comunicacién dirigida a su Director en un pla-
zo no mayor a los 60 dias a partir de haberle sido notificada
la resolucién que se propone apelar.

35 U.S.C. 143 Procedimiento para la apelacion

En lo que respecta a la apelacién descrita en la seccién 142
de este mismo titulo, el Director tramitard a la Corte de Ape-
lacién del Circuito Federal una lista certificada de los docu-
mentos contenidos en el expediente que reposa en la oficina
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. La corte podria
requerir que el director le envie los originales o copias certi-
ficadas de dichos documentos mientras dure la apelacién. En
caso de reexamen del caso, el Director sometera por escrito
los fundamentos que motivaron la decisién de la oficina de
Patentes y Marcas, explicando todos los temas envueltos en
la apelacién. Antes de realizar las audiencias, la corte notifi-
cara tanto al Director como a las partes involucradas del lugar

y hora en que se realizara la audiencia.
Traducido de http://www.bitlaw.com/source/35usc/142.htm

lizada por el articulo 2 de la Ley ntm. 247-12, Organica de la Admi-
nistraciéon Publica.

En palabras mas sencillas, las actuaciones realizadas por la
ONAPI, con ocasion del registro de patentes y nombres comercia-
les y de fungir como 6rgano arbitral estan ligadas a las competencias
que la Ley nim. 20-00 le ha otorgado y que estan llamadas a satisfa-
cer, de forma directa o inmediata, una finalidad publica, especifica
de su competencia.

Se puede afirmar que las actuaciones de la ONAPI son verdade-
ros actos administrativos, productos del ejercicio de funciones admi-
nistrativas. Esto se puede constatar con un simple vistazo de los arti-
culos 8 de la Ley nim. 107-13 y 2 de la Ley nam. 247-12.

Conviene referirnos brevemente a aquellas actuaciones de la
ONAPI en el marco de los procesos arbitrales, como son, por ejem-
plo, las acciones en nulidad. Apelando a los criterios de autoridad de
Ramon Parada y Marta Garcia, esa es una potestad administrativa mas
—consistente en la facultad de resolucion de conflictos—, que termina
con el dictado de un acto administrativo. Por esa razon es que resultan
incorrectas aquellas posturas que intentan negarle la categoria de acto
administrativo a esas actuaciones y asimilarlas a sentencias judiciales.

5 ¢Cuales tipos de procedimientos administra ONAPI?

En la ONAPI se puede advertir la existencia de dos tipos de pro-
cedimientos administrativos: uno lineal, consistente en la recepcion
de solicitudes, su tramitacion y contestacion; y otro arbitral, con
ocasion de la cual se reciben impugnaciones contra ciertas actua-
ciones, se instruyen garantizando el derecho de defensa de perso-
nas con interés legitimo y se resuelven conforme a derecho. Reite-
ramos, ambos procedimientos finalizan con el dictado de un acto
administrativo.

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

6 En términos procesales, ;qué implica la impugnacién de una
resolucion de la ONAPI a la luz de lo establecido en el articulo
157 de la Ley 20-00? :Cémo se autocomponen las partes involu-
cradas?

Tal y como llevamos dicho, el conjunto de los actos y actuaciones
de la ONAPI resultan tutelables en sede jurisdiccional. No obstan-
te, en derecho comparado podemos identificar diferentes modos de
actividad material cuasijurisdiccional, consumida en el seno mismo
de las administraciones publicas. En nuestra legislacion, del conteni-
do del articulo 157 de nuestra Ley ntm. 20-00 se infiere la existen-
cia de un control de alzada administrativa —llamada de apelacion
por la referida ley, pero que resume el control jerarquico— del dere-
cho administrativo.

Sin embargo, a propésito de esa “apelacion”, se agota el proce-
dimiento mediante el dictado de otro acto administrativo, que tam-
bién es susceptible de tutela jurisdiccional, como modo inequivoco
de someter a la Administracion a legalidad. En este caso en particu-
lar, lo resaltable es que la tutela judicial se encamina ante la jurisdic-
ci6én civil y comercial y no de lo contencioso administrativo, como
suele ocurrir en derecho comparado.

Para casos similares, la doctrina espanola, haciendo referen-
cia a consultas rendidas por 6rganos de la Union Europea, desta-
ca la indiferencia entre un tipo de tutela y otra. Vale decir que el
hecho de que el control de la actividad administrativa se atribuya
a los tribunales civiles, o bien a la jurisdicciéon contenciosa-admi-
nistrativa, no contraviene la exigencia de la necesaria tutela por
los tribunales.

En derecho comparado, en lo que respecta a las distintas acti-
vidades de control en sede administrativa, advertimos también un
amplio catilogo: contenciosos trilaterales, contencioso arbitrales y
las clasicas acciones en revision, reconsideracion y jerarquica.

7 :Qué puede suceder cuando no se le notifica a la ONAPI la
impugnacién de uno de sus actos administrativos ante la Camara
Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional?
¢Cuales son los riesgos del proceso a la luz de utilizacion de una figu-
ra como la terceria por parte de la ONAPI?

En principio, cuando la ONAPI expide un acto administrativo
cualquiera fuera de naturaleza constitutiva, declarativa o producto
de su actividad arbitral, se desapodera de la cuestion; sin embargo,
razones vinculadas —directa o indirectamente— a la responsabili-
dad patrimonial o a su deuda de confianza legitima justifican el que
la ONAPI participe frente a la jurisdicciéon cuando dicho acto resul-
te impugnado por parte interesada, procurando —la ONAPI— la
conservacion de su acto.

En la practica, siguiendo una tradiciéon presente en derecho com-
parado, es frecuente que la ONAPI intervenga en los procesos frente
a las jurisdicciones apoderas de revisar sus actuaciones, ya en inter-
vencion voluntaria, ya en intervencion forzosa.

La intervencion de la ONAPI en terceria se justificaria cuando,
excepcionalmente, ella actia en defensa del interés institucional,
eventualmente amenazado.
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Marcas

El trade dress
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Resumen: Se analiza la figura del trade dress en derecho marcas y su reconocimiento por la doctrina inter-

nacional y por la legislaciéon dominicana.

Palabras Claves: Marcas, trade dress, derecho internacional, propiedad intelectual, Republica Dominicana.

Las marcas son consideradas como el principal signo distintivo,
pues nos permiten diferenciar en el mercado los productos o ser-
vicios que comercializa cada fabricante o empresa en relaciéon con
los de la competencia. Su principal funcion es la de orientar al con-
sumidor sobre la proveniencia de los productos o servicios que pre-
tende adquirir.

En la actualidad, las marcas que utilizan las empresas vienen ca-
racterizadas por multiples elementos: tamano, diseno, color, forma,
textura e imagen empresarial —dentro de lo que esta el uso de uni-
formes—, asi como también aspectos que van mas alla de los ele-
mentos visuales que se refieren a la identidad corporativa, tal como
la forma en la que se presentan productos o se prestan servicios, in-
cluyendo las técnicas de mercadeo y venta de estos.

El conjunto de todos estos elementos es lo que incentiva a los
clientes a relacionar a la empresa con el producto o servicio ofer-
tado de una forma mas directa, lo que, en consecuencia, repercu-
te en su decision de adquirir un producto o requerir un servicio.
Por esta razon, hoy en dia se busca proteger no solo la presenta-
cion, forma, color, figura, olor y dimensiones, sino que también
se toma en cuenta la manera en la que el producto o servicio es
mostrado y manejado en su comercializacion frente al publico

consumidor.
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A este conjunto de elementos caracteristicos y distintivos que po-
seen los productos o servicios de una empresa se le denomina frade
dress, cominmente conocido por su traduccion literal al idioma es-
panol como vestido comercial o sus diversas denominaciones: iden-
tidad corporativa, apariencia de producto, imagen de marca o ima-
gen empresarial.

Un significado general y completo de lo que conformaria el tra-
de dress podria ser el siguiente:

La pluralidad y conjunto de elementos, no funcionales ni genéri-

cos, que permiten generar en el consumidor una percepcion en

cuanto a calidad, servicio, emociones, valores, atmosferas y sen-

saciones, que pueden incluir colores, texturas, tamanos, formas,

diseno, disposicion, graficos, tipografia, leyendas, uniformes,

decoracion, mobiliario, arquitectura, iluminacion, servicio y pro-

cesos, entre otros, y que en su combinacion distinguen produc-

tos, servicios, establecimientos y empresas de otras, representan-

do una ventaja competitiva en virtud de la identificacion genera-

da frente a sus clientes.

Por su parte, algunos autores denominan el trade dress como la

“apariencia registrada de un producto”, también conocida como
“apariencia distintiva registrada”.

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

25-05-2016 11:04  Blinu.com

Copia para Jose Guillermo Suero Noboa - jsuero@rvhb.com




EDICION ESPECIAL SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016 GACETA JUDICIAL | 57

Copia para Jose Guillermo Suero Noboa - jsuer o@rvhb.com 25-05-2016 11:04  Blinu.com



La doctrina internacional ha reconocido la figura del trade dress
a través de sus legislaciones. Sin embargo, debido a la complejidad
que conllevaria su manejo adecuado y, por ende, su correcta pro-
teccion, aun no ha sido incluida de una forma especifica y detalla-
da en la regulacion de muchos paises, incluyendo la Republica Do-
minicana.

Las vias o medios utilizados para la proteccion del trade dress no
han sido uniformes, pues dependiendo de la legislacion y el territo-
rio en la que se aplique, esta figura ha sido protegida tanto a través
de los mecanismos existentes para proteger el disenio industrial o la
marca, o usando la legislaciéon contra la competencia desleal. Hay
autores que también se han inclinado por su proteccion mediante
el derecho de autor. No obstante, la via cominmente usada en los
altimos anos es como marca de fabrica.

A fin de que el trade dress pueda ser registrado como marca, re-
sulta evidente que el conjunto de elementos que se pretende pro-
teger debe contar con caracteristicas distintivas suficientes, es decir,
que sus componentes puedan ser distinguidos o diferenciados por
el pablico consumidor frente a otros productos o servicios.

Como hemos indicado, en la Republica Dominicana no con-
tamos con una regulacion especifica que contemple de manera
expresa la figura del trade dress. Sin embargo, podria interpretar-
se que ella se encuentra incluida dentro del ambito de protec-
cion de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo de
2000, la cual, en términos muy generales en su articulo 70 defi-
ne la marca como “cualquier signo o combinacién de signos sus-
ceptible de representacion grafica apto para distinguir los pro-
ductos o servicios de una empresa, de los productos o servicios
de otras empresas”. De la anterior definicion podriamos concluir
que por el hecho de aceptar la combinacién de signos como un
signo unico, la figura del trade dress esta protegida por nuestra le-
gislacion.

Por otro lado, de la lectura del articulo 72 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial! también podemos interpretar que nuestra le-
gislacion protege la figura del trade dress cuando detalla los signos
que pueden ser considerados como marca, a saber:

1 Modificado por la Ley 424-06 de Implementacion del Tratado de Libre Comercio entre la Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta), del 20 de noviembre de 2006.
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2 PEANUT BUTTER CUPS

Palabras, denominaciones de fantasia, nombres, seudénimos,
lemas comerciales, letras, nimeros, monogramas, figuras, retra-
tos, etiquetas, escudos, estampados, vinetas, orlas, lineas y bandas,
combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensiona-
les, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la forma, pre-

sentacién o acondicionamiento de los productos o de sus envases
o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los pro-

ductos o servicios correspondientes.

Si nos enfocamos en la seccion resaltada del articulo citado en
el parrafo anterior, podriamos concluir que la figura trade dress se
encuentra incluida en el espectro de signos que pudieran ser con-
siderados como marca, por lo que dicha figura deberia estar regu-
lada sobre la base de las mismas disposiciones que le son aplicables
a estas y, en consecuencia, se deberia proteger con la misma rigu-
rosidad

Si bien es cierto que los tribunales dominicanos han emitido, en
instancias ordinarias, algunos precedentes en los que reconoce la
figura del trade dress y ha condenado el cese del uso de trade dress a
raiz de la comision de diversas infracciones, no menos cierto es que,
actualmente, la normativa vigente es bastante débil en este aspec-
to y solo puede deducirse a partir de su interpretacion que esta fi-
gura puede protegerse como una marca, como hemos indicado en
los parrafos anteriores, por lo que considero oportuno que se creen
mecanismos mas eficientes destinados a su adecuada proteccion.

Como resultado del incremento de infracciones, las cuales van
mas alla de la simple copia o imitacién de marcas —que ahora in-
cluyen la copia de elementos o componentes a través de los cuales
se presenta el producto o se ofrece el servicio—, se ha producido la
tendencia creciente de promover y crear mecanismos eficaces para
la adecuada proteccion, manejo y registro de la imagen comercial
(trade dress) mediante la cual se comercializan los productos y servi-
cios de las empresas. Esto con el fin de disminuir la cantidad de ili-
citos que surgen a diario, lo que no solo afecta al titular de la mar-
ca o de determinado trade dress, sino que necesariamente también
promueve la confusiéon en el publico consumidor.

Con el fin de avanzar hacia la adecuada defensa de los derechos
de propiedad industrial, la Reptiblica Dominicana debe encaminar-

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016

se no solo a crear una regulacion efectiva que permita la correcta
proteccion del trade dress, sino que debe promover su adecuado re-
gistro. Considero pertinente que nuestro pais contintie incentivan-
do decisiones que fortalezcan la seguridad juridica en el ambito de
la propiedad industrial y que se garantice a las diversas empresas la
existencia de una adecuada proteccion de sus derechos y de los me-
canismos efectivos para sancionar a aquellos que de alguna mane-
ra los infrinjan.

BIBLIOGRAFiIA

ALONSO, Fernando M. Marcas y designaciones: Buenos Aires, Edi-
ciones La Rocca, 2004.

DRATLER, Jay. “Trade Dress Protection for Product Configurations:
Is There a Conflict with Patent Policy”, 24 AIPLA Quarterly
Journal 427 (1996). http://works.bepress.com/jay_dratler/4/.

McCARTHY, Thomas. McCarthy on Trademarks and Unfair Competi-
tion: Minesota, Editora West Group, EE. UU,, vol. 1, 2001.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 3.2 ed.: Buenos Aires, Edi-
tora Abeledo-Perrot, 1999.

REPUBLICA DOMINICANA. Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
promulgada el 8 de mayo del afio 2000, G. O. nim. 10044.

— Ley 424-06, de Implementacién del Tratado de Libre Comercio
entre la Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados
Unidos (DR-Cafta), del 20 de noviembre de 2006, G. O. nim.
10393.

Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos de Propiedad
Industrial, nim. 8 (2011). Disponible en www.oepm.es/comun/
documentos_relacionados/Publicaciones/Red_Expertos
Iberoamericanos_En_PI/Revista_Red_Expertos_lberoamerica-
nos_n8.pdf.

TORRES MENDEZ, Zereth. Derecho de Marca: Panamé, Editorial
Mizrachi & Pujol, 2002.

Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alter-
native to Secondary Meaning. http://heinonline.org/HOL/
LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/
flr578div=638id=8&page=.

GACETA JUDICIAL | 59

Copia para Jose Guillermo Suero Noboa - jsuero@rvhb.com

25-05-2016 11:04  Blinu.com



Lilly Acevedo Gomez

Asociada Senior Headrick Rizik Alvarez & Fernandez.
lacevedo@hrafdom.com

Propiedad Industrial
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Resumen: El esquema sobre empaquetado genérico para productos de tabaco y derivados adoptado por
Australia ha desencadenado multiples acciones legales en su contra por parte de las empresas del sector
y por algunos paises. Entre estos se incluye la Republica Dominicana, la cual tiene actualmente un proceso
abierto por violacién a las obligaciones asumidas en el marco de los acuerdos de la OMC. El presente traba-
jo se limita a revisar los alegatos sobre los incumplimientos al ADPIC por las limitaciones al uso de marcas
registradas, dejando de lado los reclamos comerciales y procedencia de las medidas a la luz de otros acuer-
dos de la OMC, como el OTC y GATT (1994), consideraciones también importantes en los pleitos en torno a
este tema.

Palabras Claves: Marcas, indicaciones geograficas, propiedad intelectual, propiedad industrial, empaqueta-
do genérico, plain packaging, tabaco, cigarrillos, salud publica, OMC, ADPIC, Convencién de Paris para la Pro-
teccidon de la Propiedad Industrial. Tobacco Plain Packaging Act (Australia), Australia, Republica Dominicana.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Por més de treinta afios!, Australia ha desarrollado medidas pa-

en raz6n de que los productos del tabaco son perjudiciales para la
salud y su consumo es el responsable de aproximadamente seis mi-

ra restringir la comercializacién de productos de tabaco®. Este lar-  llones de muertes en el mundo cada afo , segtin la Organizacién

go proceso culminé con la adopcion del Tobacco Plain Packaging
Act (TPP) en el ano 2011. Las medidas, contenidas en el denomi-
nado TPP, tienen el objetivo® de desincentivar el consumo de taba-

co y reducir las recaidas y la exposicién de los fumadores pasivos*

Mundial de la Salud®, de las cuales 15,000 ocurren en Australia.®

El plain packaging o empaquetado genérico establecido en el
TPP obliga a que todos los productos derivados del tabaco se co-
mercialicen en forma estandarizada. Desde el 1 de diciembre de

1 “Australia Defends Tobacco Plain Packaging Law as Backed by Solid Research”, Inside US Trade (24 June 2011). Citado por VOON, T; MITCHELL, A. “Face Off: Assessing WTO Challenges to
Australia’s Scheme for Plain Packaging”. Public Law Review, Vol. 22, No. 3, pp. 218-240, 2011. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1995015]

2 Elesquema es aplicable a todos los productos de tabaco, es decir, tabaco procesado o cualquier producto que contenga tabaco que sea manufacturado para ser fumado, succionado, mas-
ticado o inhalado, segun la seccién 4 del Tobacco Plain Packaging Act 2011. Se excluye del alcance los productos que contengan nicotina disefiados para asistir a las personas en dejar de
fumar. [Ver Explanatory Memorandum, Tobacco Plain Packaging Bill 2011, p. 9].

3 Las medidas adoptadas por el Tobacco Plain Packaging Act incluyen prohibiciones en todas las formas posibles de promocién y publicidad de tabaco (incluyendo radio, televisién, peri6di-
cos y revistas y eventos deportivos), exigen textos grandes y graficos de advertencias en las cajetillas y mas recientemente un incremento de un “25 por centavo para inversién en cam-
pafias sociales de mercadeo anti-smoking y restricciones para prohibir la promocién de cigarrillos en el Internet”. Explanatory Memorandum, Tobacco Plain Packaging Bill 2011 (Cth) p 1.

4 Tobacco Plain Packaging Act 2011. Clausula 3 (1).

5 “WHO applauds Australia’s new tobacco packaging legislation”. Organizacién Mundial de la Salud. Nota de Prensa, 23 de noviembre de 2011.

6 FAUNCE, Thomas A. “Plain packaging in a broader regulatory framework: preventing false claims and investor-state lobying”. Public Health and Plain Packaging of Cigarettes. Legal Issues.
Edward Elgar Publishing Limited. Massachusetts, Estados Unidos de América (2012), p. 200.
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2012, por ejemplo, las cajetillas solo pueden ser de un material de
acabado mate, de color marron olivo oscur07, libre de logos o ima-
genes sugestivas® y con disefios uniformes, en las que predominen
advertencias e imagenes de salud”. Asi, pues, queda prohibido el
uso de cualquier elemento de diseno de marcas e indicaciéon geo-
grafica, y solo se permite la utilizacion de marcas denominativas,
negocio y nombre de la empresa en un formato de letra homogé-
neo en su tipo, tamafio y disposicién en el empaque.'? La norma
prohibe también la utilizaciéon de otros elementos que eventual-

mente puedan categorizarse como parte de un vestido comercial

o distinguirse como marcas no convencionales, tales como bor-
des decorativos, pegamentos o lineas de colores, insertos, sonidos,
esencias o empaques que estén disenados para modificarse luego
de la venta al por menor.!!

Segun Australia, los estudios demuestran que las marcas lla-
mativas le restan eficacia a las advertencias sanitarias e inducen a
creer que algunos cigarrillos!? (por su empaque) son mas sofisti-

cados o pueden ser més seguros.!3

7 La seleccién del color fue producto de un estudio en el que se determiné que el verde olivo era el color menos atractivo y llamativo, principalmente entre los jévenes. Fuente: THOMPSON,
Jeremy. “Cigarette rethink: Logos out, death and disease in”. ABC News (7 April 2011). Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Plain_tobacco_packaging#cite_note-29

8 Tobacco Plain Packaging Act, 2011.
9 Australia wins international legal battle with Philip Morris over plain packaging

http://www.theguardian.com/australia-news/2015/dec/18/australia-wins-international-legal-battle-with-philip-morris-over-plain-packaging.

10 Tobacco Plain Packaging Act, 2011. Clausula 21.

11 Tobacco Plain Packaging Act 2011 (Cth) cll 18, 23, 24, 25. See also Quit Victoria and VicHealth Centre for Tobacco Control, Tobacco Plain Packaging Bill 2011: Submission on the Exposure
Draft and Consultation Paper (6 June 2011) pp. 6, 10, 12-16. Citado por VOON, T; MITCHELL, A, ob. cit.

12 Explanatory Memorandum, Tobacco Plain Packaging Bill 2011 (Cth) pp. 1-2, relying on, inter alia, HAMMOND, D, DOCKRELL, M., ARNOTT, D, LEE, A. and MCNEILL, A. “Cigarette Pack Design
and Perceptions of Risk Among UK Adults and Youth”,19(6) European Journal of Public Health (2009), 631; GERMAN, D.,, WAKEFIELD, M. and DURKIN, S. “Adolescents’ Perceptions of Ciga-
rette Brand Image: Does Plain Packaging Make a Difference?”, 46(4) Journal of Adolescent Health (2010) 385; MOODIE, C. and HASTINGS, G. “Plain Packaging: A Time for Action”, 20(1)
European Journal of Public Health (2010) 10; MOODIE, C. and HASTINGS, G. “Making the Pack the Hero, Tobacco Industry Response to Marketing Restrictions in the UK: Findings from a
Long-Term Audit”9 International Journal of Mental Health & Addiction (2011) 24; HOEK, J. WONG, C., GENDALL, P, LOUVIERE, J. and CONG, K. “Effects of Dissuasive Packaging on Young
Adult Smokers” 20 Tobacco Control (2011) 183. See also Quit Victoria, Cancer Council Victoria. “Plain Packaging of Tobacco Products: A Review of the Evidence”. Quit Victoria and the

VicHealth Centre for Tobacco Control, n. 36 (May 2011), pp. 3-4.

13 HAMMOND, David and PARKINSON, Carla. “The Impact of Cigarette Package Design on Perceptions of Risk”. Journal of Public Health 345 (2009); MADELINE et Al “The Cigarrete Pack as
Image: New Evidence from Tobacco Industry Documents” (2002) 11 (Suppl 1) Toacco Control i73. Citado por FLAUNCE, Thomas A, ob. cit. p. 200.
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Las medidas contenidas en el TPP han sido fuertemente ata-
cadas por las multinacionales del sector y por varios paises expor-
tadores de tabaco, entre ellos la Republica Dominicana. Los opo-
sitores alegan que las medidas violan tanto las normas internas
sobre proteccion de propiedad industrial en Australia como los
compromisos internacionales de este pais en su calidad de miem-
bro de la OMC y signataria del ADPIC!4, del Acuerdo OTC!® y Ia

Convencion de Paris!6

, entre otros acuerdos bilaterales y regiona-
les de comercio internacional e inversiéon que protegen la propie-
dad industrial y promueven practicas leales de comercio.

La Republica Dominicana ha sido muy activa en cuestionar
las medidas de empaquetado genérico impuesto por Australia.
En junio de 2011, en las reuniones de los consejos de la OTC y
del ADPIC, nuestro pais denunci6 las medidas de Australia como
no conformes a los articulos XX del GATT (1994), 2.2 del OTC
y 15 (4), 17 y 20 del ADPIC. A la postura dominicana se unieron
Honduras, Nicaragua, Ucrania, Filipinas, Zambia, México, Cuba
y Ecuador; en tanto, Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega brinda-
ron su apoyo a Australia.

Para abril de 2014, la Republica Dominicana solicitoé formal-
mente la designacion de un grupo especial ante la OMC para que
revise si el TPP contraviene las normas de la OMC, en especial las
contenidas en el OTCy el ADPIC. Esta disputa esta pendiente de
decision. Se espera que el grupo especial rinda su informe para
finales de 2016 o inicios de 2017; la decision que se tome podra
ser apelada ante el 6rgano de apelacion de la OMC.

Australia no es el tnico pais con medidas de empaquetado
genérico, pero es el que las ha llevado mas lejos, con una formal
implementacion desde hace casi cinco anos. Actualmente, Irlanda
y el Reino Unido tienen medidas aprobadas que empezaran a
implementarse a partir de mayo del 2016 y para mayo de 2017
se considerara la comercializacion de productos del tabaco como
una practica ilicita si no cumple con las medidas de empaqueta-
do genérico. Canada y Francia también han lanzado proyectos,
aunque no han madurado. En otros paises como Noruega, Hun-
gria, Singapur, India, Nueva Zelanda, Turquia, Finlandia, Africa
del Sur y Uruguay se discute la posibilidad de implementar medi-
das similares a la de Australial”. Por ejemplo, en el caso de Uru-
guay, se han implementado una serie de medidas entre el 2005y
2009, que incluyen la prohibiciéon de utilizar una marca en mas
de un producto (por ejemplo, Marlboro Rojo, Dorado y Azul), de

usar la marca en otros productos (como encendedores y camise-
tas), de hacer cualquier clase de publicidad o y la exhibicion del
producto en puntos de venta, ademas de obligar a los fabricantes
a insertar advertencias sanitarias obligatorias que ocupen el 80 %
del empaquetado!8. En declaraciones recientes, su actual presi-

dente ha expresado el interés de implementar la “cajilla plana”!?.

LAS DISPOSICIONES DE EMPAQUETADO
GENERICO, EL ADPIC Y LA CONVENCION DE PARIS

El objetivo de una marca es distinguir el producto o servicio
de una empresa de los productos y servicios de la misma especie
de otros. Por su parte, el empaquetado genérico procura aniqui-
lar todo rasgo distintivo. De esta forma, los rasgos distintivos de
las marcas registradas al amparo de la Convencion de Paris y el
ADPIC no pueden ser explotados tal cual. Australia argumenta
que ha dado pasos para asegurar que las medidas de empaqueta-
do genérico no afecten los derechos de los titulares de marcas?’.
Asimismo, argumenta que en vista de que las medidas estan basa-
das en politicas pubicas de salud, son justificadas y, por ende, no
violan los acuerdos de la OMC.

Los paises reclamantes centran sus argumentos en que el
empaquetado genérico fracasa en dar efecto a los derechos legi-
timos de los titulares de marcas como fueron registradas en sus
paises de origen (tal cual) y constituyen un obstaculo injustifica-
do en el uso de marcas®!. Sobre la base de lo anterior, estos opi-
nan que el TPP si viola las disposiciones de los articulos 2.1., 15.4,
16, 17y 20 del ADPIC y los articulos 6 quinquies(B) y 7 de la Con-
vencion de Paris, cuyas provisiones se encuentran incorporadas al
ADPIC mediante el articulo 2.1%2,

Los criticos del TPP advierten que la aplicacion de estas medi-
das establece una discriminacion del uso de las marcas en funcion
de la naturaleza del producto, lo que viola el articulo 15.4 segiin
el cual “la naturaleza del producto o servicio al que la marca de
fabrica o de comercio ha de aplicarse no sera en ningan caso obs-
taculo para el registro de la marca”. Por su parte, los defensores
del TPP sostienen que ese articulo se refiere inicamente al dere-
cho de registro de la marca y “no puede ser interpretado como
una prohibicién a que un Miembro limite o prohiba el uso de
marcas por razones de salud publica, seguridad entre otras?3”.

Para Gervais, aunque los articulos 2.1y 15.42* del ADPIC y los
articulos 6 quinquies(B) y 7 de la Convencién de Paris, de mane-

14 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

15 Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio.
16 Convencién de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial de 1967.

17 Plain Packaging - International Overview. Canadian Cancer Society. November 16, 2015, [http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_960.pdf].
18 “Empaquetado genérico: El Presidente de Uruguay y Oncélogo, Tabaré Vazquez, anuncia nuevas medidas para combatir el tabaquismo”. 25 noviembre 2015. [http://www.fernandezsecco.
gom/empaquetado—generico—el-presidente-de—uruguay—y—oncologo—tabare—vazquez—anuncia—nuevas—medidas—para—combatir—el—tabaquismo/]A

19 Idem.

20 GROSSE RUSE-KHAN, Henning. “Litigating Intellectual Property Rights in Investor-State Arbitration: From Plain Packaging to Patent Revocation”. Paper niim. 52/2014 (septiembre 2014),

University of Cambridge. Faculty of Law. [http://www.law.cam.ac.uk/ssrn/].
21 Idem.

22 Articulo 2.1: “En lo que respecta a las Partes Il, Il y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirén los articulos 1a 12 y el articulo 19 del Convenio de Paris (1967)".
23 CORREA, C. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement: Oxford University Press, 2007), n. 143, p 182. Citado por VOON, T; MITCHELL,

A, op. Cit.

24 Articulo 15.4: “La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fabrica o de comercio ha de aplicarse no serd en ningtin caso obstaculo para el registro de la marca”.
25 GERVAIS, Daniel. “Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention”. 30 de noviembre 2010. [66]. [http://www.

jti.com/files/4513/3164/0486/Gervais.pdf].
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ra literal, hablen del registro, su espiritu es permitir el uso?>.

También analiza el articulo 2026 del ADPIC para fortalecer su
posicion, puesto que ese articulo obliga a justificar las restriccio-
nes al uso de las marcas?’. En su opinién, Gervais concluye que
las medidas tomadas por Australia y otros miembros de la OMC
podrian ser declaradas incompatibles con el ADPIC si no logran
demostrar que el empaquetado genérico ha sido eficaz en la con-
secucién de los objetivos de salud piiblica que persiguen?®,

Es decir, para determinar si las medidas de empaquetado
genérico cumplen o no con las disposiciones del Acuerdo, se
hace necesario definir cuando existe una razén “justificable” para
concluir si el etiquetado genérico viola o no las disposiciones del
referido articulo 20.

La posicion de Australia y de los que apoyan su posicion es
es que el mismo ADPIC, en su articulo 7, dispone que la protec-
cion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual
deberan contribuir de modo que favorezcan el bienestar social y
econémico y el equilibrio de derechos y obligaciones; en el mis-
mo sentido, el articulo 8 dispone que los Miembros, al formu-
lar o modificar sus leyes y reglamentos, podran adoptar las medi-
das necesarias para proteger la salud publica, siempre que tales
medidas sean compatibles con el Acuerdo. En resumen, la posi-
cion australiana es que siempre que las medidas de empaqueta-

QUITTING
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YOUR HEALTH

Bond Street
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e W

3 |
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do genérico cumplan con sus objetivos, deberan ser consideradas
como medidas justificables de salud.

El sector relevante en contra del empaquetado genérico y
paises como el nuestro argumentan que la medida no es justi-
ficable. Aunque es indiscutible la necesidad y procedencia de
adoptar medidas de salud publica, los opositores al TPP basan
sus argumentos en que Australia ha fallado en demostrar de qué
manera el empaquetado genérico desincentiva el consumo de
productos derivados del tabaco, presentando estudios de merca-
do en los que se evidencia que en el ano siguiente a la implemen-
tacion del TPP el consumo de tabaco se increment6.2? Ademas,
argumentan que Australia debi6 realizar una valoraciéon indivi-
dual de cada una de las marcas para determinar cuales de ellas
tenian efectos nocivos para la salud y no lanzarse a implemen-
tar una medida general que afecta a todas las marcas de tabaco.

Toda la discusion se ha volcado en determinar si las conven-
ciones sobre proteccion de derechos de marca brindan a los titu-
lares solamente un “derecho negativo” para impedir ciertos actos
por parte de terceros; o si, por el contrario, ofrecen al titular el
“derecho positivo” de hacer uso exclusivo de la marca tal cual. A
este respecto, la OMC ha dado respuestas ambivalentes. Por ejem-
plo, en la decision del panel de la OMC en el caso de Comunida-
des Europeas-Proteccion de las Marcas de Fabrica o de Comercio

26 Articulo 20: “No se complicard injustificablemente el uso de una marca de fabrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el
uso con otra marca de fabrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas. Esa disposicién no impedira la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada conjuntamente,
pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios especificos en cuestién de esa empresa”.

27 GERVAIS, D, ob. cit. [30].
28 Ibid. [4]

29 MINTON, Michelle. “Has Plain Packaging Reduced Tobacco Consumption?”. Enterprise Institute. 23 de septiembre de 2015. [https://cei.org/blog/has-plain-packaging-reduced-tobacco-con-

sumption].
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y las Indicaciones Geograficas en el caso de los productos Agrico-

Marlboro Red

las y los Productos Alimenticios, ha dicho que el “titular de una
marca tiene un interés legitimo en preservar la distintividad de
su marca”, incluyendo “un interés en utilizar su propia marca en
conexion con los bienes y servicios relevantes”.3) Empero, este
mismo panel describe como una “caracteristica fundamental de
la proteccion [de la PI]” el hecho de que dicho Acuerdo “no otor-
ga generalmente derechos positivos” para explotar o utilizar una
determinada marca, sino, “por el contrario prevé la concesion de

derechos negativos para impedir ciertos actos™!.

EL POSIBLE EFECTO DOMINO

Defensores de la propiedad industrial han expresado su temor
sobre el potencial efecto domin6é que puede acarrear el empa-
quetado genérico para otros productos que sean considerados
perjudiciales para la salud, como el alcohol o ciertos tipos de
alimentos, o para servicios de entretenimiento. El temor no es
infundado.

Se reporta que en el ano 2014 Indonesia discutié una norma
para exigir que las bebidas con un porcentaje de alcohol mayor

al 20 %, incluyeran en su empaque advertencias graficas de salud

o utilizaran un empaque genérico.3?
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Jaime R. Angeles

Socio de Angeles & Lugo Lovatén.
jangeles@angeleslugo.com

;Resulta mas dificil
(atin) registrar marcas
tridimensionales?

Resumen: Se comentan dos decisiones sobre marcas tridimensionales dictadas en Europa como marco para
sefalar las dificultades que conlleva caracterizar la distintividad en este tipo de signos.

Palabras Claves: Marcas tridimensionales, distintividad, Ley nam. 20-00 sobre Propiedad Industrial, Tribu-
nal de Justicia de la Unién Europea, Republica Dominicana.

INTRODUCCION

Las marcas tridimensionales son aquellas que se representan
en volumen y tres dimensiones. Estan reconocidas en la Republi-
ca Dominicana por la Ley nam. 20-00 en su articulo 72, numeral
uno, que indica de forma expresa que dentro de los signos que
pueden ser marcas estan las “formas tridimensionales” y “la for-
ma, presentacion o acondicionamiento de los productos o de sus
envases o envolturas”!. La forma triangular del chocolate Toble-
rone® siempre ha sido un buen ejemplo de estas marcas.

Como marca, la forma tridimensional debe tener el grado de
distintividad requerido para el registro de toda marca para poder
excluir dicha forma, en buena lid, de su uso por terceros. Segin
jurisprudencia constante, una marca que posee caracter distinti-
vo en el sentido de la ley debe servir para identificar los bienes o
servicios respecto de los cuales se solicita el registro, atribuyéndo-
le una procedencia empresarial determinada y asi distinguir los
bienes de los de otras empresas?.

Las marcas tridimensionales no pueden consistir en la natura-
leza misma® de los productos y tampoco en la forma que sea ne-

cesaria para que esos productos obtengan un resultado técnico.
Ambas reglas se encuentran en nuestra Ley nim. 20-00 sobre Pro-
piedad Industrial.

Ultimamente, se han rendido a nivel internacional decisiones
sobre estas marcas que queremos comentar. Se trata de dos marcas
iconicas que regularmente han sido asociadas con una proteccion
de sus formas tridimensionales: Coca Cola® y chocolates KitKat®.

EL KIT Y EL KAT

Nestlé solicito el registro en el Reino Unido de la forma de
las barras de su famoso chocolate KitKat. Al objetarse el registro
y ademas sobrevenir una oposicion de su competidor Cadbury, el
tribunal inglés solicit6 la intervencion del Tribunal de Justicia de
la Unién Europea para que, con la aclaracion de varias preguntas,
se pudiese dar una mejor decision. La decision final inglesa fue
dictada el 20 de enero de 2016. La Corte Europea habia evacua-
do su decision el 16 de septiembre de 2015.

En sus parrafos iniciales, la decision del Tribunal de Justicia de
la Unién Europea? explica el origen del producto: fue puesto en

Articulo 73, literales a y b, Ley nim. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

AN~

ir=8occ=first&part=18&cid=5377.
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Art. 72, numeral 1, Ley nim. 20-00 del 8 de mayo del 2000, modificada por la Ley nim. 424-06 de 2006.
Freixenet v OHIM, C344/10 P and C345/10 P, ECR, EU:C:2011:680, pérrafo 49, citada por la sentencia Coca-Cola del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, febrero de 2016.

Case C-215/14 Societe des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd en http://curia.europa.eu/juris/document/document jsf?text=8&docid=167821&pagelndex=0&doclang=EN&mode=Ist&d
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el mercado del Reino Unido en el ano 1935 por Rowntree & Co.,
Ltd., bajo el nombre “Rowntree’s Chocolate Crisp”. En 1937, el
nombre del producto fue cambiado por “Kit Kat Chocolate Crisp”
y luego recortado simplemente a “Kit Kat”. En 1988 fue adquiri-
do por Nestlé. Por mucho tiempo fue vendido con solo dos barras
envueltas en papel de aluminio en su interior y el paquete rojo y
blanco con las letras grandes KitKat. El logo ha cambiado, pero
no mucho®. La forma del producto ha sido casi la misma desde
1935, con solamente cambios ligeros en tamano.

La Corte anot6 que en cada barrita siempre ha estado identi-
ficada la marca KitKat.

El 8 de julio de 2010, Nestlé solicit6 en el Reino Unido el regis-
tro del signo tridimensional, segtin esta figura en blanco y negro:

Estas formas de las barritas difieren de la forma actual del cho-
colate KitKat y la solicitud no contenia la palabra “KitKat”, como
ha sido su costumbre.

El argumento basico de Nestlé era que la presentacion fi-
sica del chocolate habia adquirido una forma caracteristica y
distintiva asociada con la compainia y que debia reconocerse
como marca. Para este reconocimiento, Nestlé llevo, como argu-
mento principal, estudios de mercado en los que el 90 % de las
personas a quienes se les present6 el producto identificaron la fi-

EDICION ESPECIAL SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL

gura de los cuatro dedos que se les mostré como “KitKat” o de al-

guna manera utilizaron esa palabra en sus respuestas.

De conformidad con el examinador de la oficina de marcas

del Reino Unido, KitKat tiene tres componentes basicos:
a) la forma de losa rectangular;
b) los surcos dividiendo las cuatro barritas, los cuales parecen

cuatro dedos, y
c) el nimero de ranuras.

El tribunal examino estas tres funciones para determinar que
la forma no tenia un caracter distintivo que ameritara proteccion.
En sus consideraciones, la Corte Europea senal6é que cada carac-
teristica es independiente una de la otra, por lo que cualquiera
de ellas, considerando la funcionalidad y el caracter genérico de
la forma, bastaba para rechazar el registro.

Respecto de la primera, indic6é que se trata de una forma na-
tural de los chocolates en barra, ya que por su naturaleza vie-
nen en forma rectangular. Sobre la segunda, consider6 que los
surcos sirven para que los consumidores puedan romper facil-
mente el chocolate, lo que equivale a un resultado técnico. A
proposito de la tercera, también tomo en cuenta el resultado
técnico, ya que los moldes eran necesarios para conseguir esa
forma de ranuras.

5 Pérrafo 10 de la decision.
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Una de las preguntas que debia resolver el Tribunal de Jus-
ticia de la Unién Europea era si el publico realmente recono-
ce a los chocolates KitKat por la forma del chocolate o porque
esta presente la envoltura roja y blanca con letras italicas que
se ha popularizado tanto. Sobre este aspecto estableci6 lo si-
guiente:

Por lo tanto, independientemente si el signo se utiliza como
parte de una marca registrada o en conjunto con la marca
registrada, la condicion fundamental es que, como consecuen-
cia de ese uso, el signo cuyo registro se solicita una marca pue-
da servir para identificar, en las mentes de la clase pertinente
de las personas, las mercancias a que se refiere y atribuirsele

una procedencia empresarial determinada®.

De manera concreta, la Corte Europea indicé que “el solicitan-
te de la marca de comercio debe demostrar que la marca por si
sola, separada de cualquier otra marca que también puede estar
presente, identifique a la empresa particular de las cuales se ori-

ginan las mercancias”.’

Por la forma del procedimiento europeo, luego de la decision

de la Corte Europea, el caso volvi6 al High Court of Justice, Chan-
cery Division®. El juez Arnold criticé la decisién de la Corte, ya
que las preguntas que habia enviado fueron cambiadas y el senti-
do no era el mismo. De todas formas, desistioé de volver a realizar
las preguntas y rechazo la apelacion de Nestlé.

Con la decision final de enero de este ano no se pudo com-
probar que la forma era realmente caracteristica para tener dis-
tintividad y que el publico la percibia como proveniente del fa-
bricante (Nestlé).

COCA COLA, LA CHISPA DE LA VIDA

El Tribunal de Justicia de la Union Europea rechazo6 en febre-
ro de 2016 una solicitud de marca tridimensional hecha por The
Coca-Cola Company para la forma de su botella sin los acanala-
dos que le son caracteristicos. Mas adelante explicaremos la des-
cripcion solicitada exactamente.

Esta solicitud se referia a objetos que incluian “botellas meta-
licas, de vidrio y plastico”, bajo el argumento de que esta figura
era la evolucion natural de su botella iconica. En marzo de 2014,

Pérrafo 66 decisién Tribunal de Justicia de la Unidn Europea.

O o0~

clang=EN&mode=req&dir=8occ=first&part=1&cid=862608#Footnote.
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Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, parrafo 28, citada por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea, parrafo 65.

Case No. CH/2014/0392, CH/2013/0394. Neutral Citation Number: [2016] EWHC 50 (Ch) 20 January 2016. Hon. Mr. Justice Arnold. Société Des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Eighth Chamber) 24 February 2016. Case T411/14 en http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174563&pagelndex=08&do
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1899-1902 1900-1916 1916 1957 1961 1991 1993 2007
Cctoly
la OHIM!? rechazé la solicitud de registro sobre la base de que la
figura no tenia la distintividad requerida en lo que respecta a la
cobertura de la clase solicitada.

La distintividad que comentabamos al inicio de este articulo
debe darse, segtin la sentencia de Coca-Cola, con respecto a los
productos y servicios de la clase a la que se le aplica y manifestar-
se también en la percepcion que el publico tenga sobre la marca.

Sin embargo, para la aplicacion de ese criterio se debe tener
en cuenta que la percepcion de un consumidor promedio no es
necesariamente la misma en relacion con una marca tridimensio-
nal que consista en la apariencia de los productos mismos, y una
marca denominativa o mixta, que consiste en un signo indepen-
diente a la apariencia del producto que sirve de marca. Los con-
sumidores promedios no estan habituados a asumir el origen de
los productos sobre la base de su forma o la forma de sus empa-
ques en la ausencia de palabra o elemento grafico y puede ser

mas dificil establecer el caracter distintivo en la marca tridimen-
sional en relacion con la marca denominativa o gréﬁcan.

Entre las argumentaciones y fundamentos de la sentencia .
del Tribunal de Justicia de la Uniéon Europea destaca el que se- H i = i.
nala que como los articulos liquidos deben necesariamente es- : ] !
tar empacados para la venta, el consumidor promedio conside- i 4 | |
rara que la forma de empaquetar mas comun sera en forma de i _
un pequeno contenedor (normalmente una botella). Una marca i i L5 /
tridimensional que consista en un contenedor no puede ser dis- i Tran e’

10 Oficina de Armonizacién del Mercado Interior; en inglés Office for Harmonisation in the Internal Market.
11 Citado en decision del Tribunal de Justicia la Unién Europea Freixenet v OHIM, EU:C:2011:680, parrafo 46.

ANO 20, NUM. 351, ABRIL 2016 GACETA JUDICIAL | 69

Copia para Jose Guillermo Suero Noboa - jsuero@rvhb.com 25-05-2016 11:04  Blinu.com



tintiva, a menos que le permita al consumidor promedio distin-
guir esos productos de los demas, sin mayor examen o compara-
cién y sin que se le requiera que preste mayor atencién!2.

Coca-Cola habia explicado que su diseno de marca tridimen-

sional se referia a lo siguiente:

La marca solicitada consiste en una base plana que se curva
hacia fuera para darle una apariencia acampanada; una sec-
cion conica que se afina hacia el interior y se extiende hasta la
primera linea horizontal para formar una forma de trapecio;
un centro abultado que es una insercion ligera y tiene una apa-
riencia vertical, aunque los lados ligeramente curvan para pro-
porcionar un perfil liso; y una seccion superior que se va estre-
chando hacia arriba como un embudo y sobresale un poco en

el cuello.!3

Aunque la Corte tomo la solicitud como un todo, fue analizan-
do por partes la marca solicitada. En este analisis, los jueces llega-
ron a la conclusion de que se trataba de una combinacion de ele-
mentos, cada uno de los cuales era comuinmente utilizado en el
comercio de bienes en la clase donde fue solicitada y no llegaba
a la distintividad requerida.

Para llegar a esa conclusion, la Corte fue de abajo hacia arriba
en el modelo de botella solicitado:

Parte inferior: Consideraron que aun cuando existan botellas
diferentes en el mercado, la solicitud no tenia nada de distintivo.

En el centro: Tomaron en cuenta dos puntos importantes: a)
En ese punto, los fabricantes de bebidas suelen incluir las eti-
quetas con la informacion de la marca, ingredientes y demas in-
formacion que regulatoriamente necesitan mostrar, y b) la lige-
ra curva que tiene no ofrece ningun caracter distintivo y mucho
menos permite inferir de donde proviene.

Parte superior: La solicitud de marca consistia en una forma
de embudo que se abomba un poco en el cuello. Esta forma es
bastante similar a las botellas que hay en el mercado y a las nor-
mas y costumbres del sector. Aunque es la Ginica parte en la que
consider6 que habia algo de originalidad, también insinué un as-
pecto funcional en ella.

Asi, la forma de una silueta curva de la marca solicitada repre-
sentaba la suma de sus partes, vale decir una botella, como la ma-
yoria en el mercado.

En la otra parte de la decision, que no analiza la marca en si
sino la percepcién que el publico tenga sobre la marca, la cor-
te general entendi6é que de los estudios de mercado depositados
por Coca-Cola no se desprendia que en todos (o en la mayoria)
de los Estados de la Uniéon Europea habia adquirido distintividad.
Los estudios solamente se realizaron en diez Estados, sin comple-
tar los veintisiete.

En definitiva, otorgar la marca en las circunstancias estableci-
das por la corte general, si bien se trata de un mercado muy com-
petitivo, donde los jugadores tienen que llevar al maximo sus des-
trezas para diferenciarse de los demas, no podia hacerse a través
de la facilidad perpetua de excluir a terceros en funcionalidades
y disenos comunes en el mercado.

CONCLUSION

El caracter distintivo de las marcas tridimensionales es cons-
tantemente confundido con la funcién técnica del producto, es
decir con lo que deberia ser un diseno industrial. Ese caracter dis-
tintivo debe alejarse de la funcionalidad y también de lo habitual
o natural del producto. En el caso de Coca-Cola, alejarse de la for-
ma habitual de las botellas.

Resulta muy importante tener una marca denominativa fuerte
y un logo bastante distintivo para que luego se pueda pensar en
una forma distinta a la que utilizan los competidores del produc-
to y que sea diferente a la forma usual que este deba utilizar para
optar por una marca tridimensional.

En conclusion, conseguir el reconocimiento de uso exclusivo
de este tipo de marca es muy complejo. Su distintividad debe ser
esencialmente visible para que pueda realmente ser diferenciada
de las marcas de los competidores. En el caso de los contenedo-
res son aplicables las leyes de la fisica, pues si se necesita un em-
budo para tomar, no puede tener una forma opuesta a la corrien-
te; para articulos comestibles, no puede ser la forma usual en la
que estos vienen.
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Reglas sobre el uso de
las redes sociales en publicidad
y propaganda de terceros

Resumen: Se exponen las condicionantes de uso de los emblemas de redes sociales.

Palabras Claves: Redes sociales, Facebook, Twitter,
lectual, Republica Dominicana.

Ahora que estamos en plena campana electoral, es muy co-
mun ver en la propaganda de los diferentes candidatos presi-
denciales, congresuales y municipales los logos de las principales
redes sociales, como una forma de exhibir su conexion con la lla-
mada “Politica 2.0”, es decir, mostrar que sus respectivas campa-
nas estan conectadas con la realidad de las tecnologias de la in-
formacion y la comunicacion.

Al margen de que sea real o no, lo cierto es que cabe pregun-
tarse si el uso de los logos de las principales redes sociales, como
Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, entre otras, es confor-
me a las reglas de propiedad intelectual establecidas por estas em-
presas, que le dedican gran parte de su presupuesto a la defen-
sa de sus derechos.

La misma pregunta se debe hacer con respecto a la publicidad
de las empresas que, de igual manera, usan los logos de estas re-
des sociales en sus promociones y propaganda.

Para mayor facilidad, veamos las reglas de cada una de las prin-
cipales redes sociales para usar sus logos en anuncios y promocio-
nes por parte de terceros.

Instagram, Youtube, marca, publicidad, propiedad inte-

I. FACEBOOK

Para poder usar el logo de Facebook, debe adquirirse permiso
para compartir contenido de otro usuario, publicar informacion
personalmente identificable (nombres, usuarios, fotos de perfil)
y logos/marcas/nombres de terceros. Por lo usual, estas disposi-
ciones se prohiben o permiten en los términos de privacidad de
cada usuario.

Esta prohibido:
® Modificar el contenido de como se ve en Facebook difuminan-

do, editando, redactando, anotando, recortando o cambiando

la relacion de aspecto.

¢ Eliminar, ocultar o alterar la identidad de cualquier persona
en Facebook.

® Mostrar contenido de Facebook con el contenido de otros me-
dios sociales sin separacion clara y diferenciacion visual.

e Utilizar la marca Facebook de una manera que implique aso-
ciacion, patrocinio o respaldo.

¢ Combinar cualquier parte de la marca Facebook con su nom-
bre, marcas o términos genéricos.

1 El autor agradece la colaboracién de la estudiante Sarah Suzafia para este articulo.
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¢ Usar las marcas, nombres, nombres de dominio, logotipos u
otros contenidos que imiten o se podrian confundir con Face-
book.

® Presentar Facebook de una manera que sea el rasgo mas dis-
tintivo o prominente de lo que se esté creando.

¢ Utilizar los iconos, imagenes o marcas para representar Face-
book aparte de lo que se encuentra en el centro de recursos.

® Modificar activos de marca de Facebook en forma alguna, co-
mo cambiar el disefio o color?.

Il. TWITTER

Las marcas de Twitter incluyen, entre otras, el nombre de
Twitter,el logo, el término “tweet” y cualquier palabra, frase, ima-
gen u otra designacion que identifique la fuente u origen de cual-
quiera de los productos de Twitter.

El tamano minimo del logo debe ser de 16 pixeles y el espa-
cio vacio alrededor del logo debe ser de al menos el 150 % del ta-
mano del logo en si. En el uso de letras, ha de utilizarse la fuen-
te Gotham.

Entre las prohibiciones figuran:

- Presentar las marcas de una manera que sugiera patrocinio

o aprobacion por parte de Twitter o que Twitter se confunda
con otra marca. Siempre usar el logo oficial y sin modificacion
de Twitter para representar a Twitter.

- No se debe:

e Usar globos de texto o palabras alrededor del logo.

¢ Girar o cambiar la direccion del logo.

¢ Animar el logo.

¢ Rodear el logo con otras aves o criaturas.

e Cambiar el color del logo.

¢ Antropomorfizar el logo.

® Agregar efectos especiales al logo.

e Usar versiones anteriores del logo o cualquier signo que pue-

da confundirse con la marca®.

lll. YOU TUBE
La marca protege tanto el diseno de la palabra YouTube (lo-
gotipo), como el icono (un signo de “play” en un marco rojo).

2 Mas informacién en: https://www.facebookbrand.com/.
3 Mas informacién: https://twittercom/tos?lang=es.
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El logotipo de YouTube debe aparecer siempre con la superfi-
cie minima de espacio libre a su alrededor. Es esencial que el lo-
gotipo se mantenga libre de graficos, descripciones, identidades
y fotografias.

Tamano:
Altura minima para uso en linea: 25 pixeles.
Altura minima para impresion: 0,35 pulgadas.

El icono de YouTube solo debe utilizarse en medios sociales
cuando el logotipo de YouTube estandar no funcione debido a
restricciones de tamano o formato. Su ancho minimo en linea de-
be ser de 34 px; impreso es de 0.35 pulgadas.

Prohibiciones comunes a ambos elementos:

Alterar o cubrir parcialmente el logo;

Alterar las proporciones, la posiciéon o el espacio entre
las letras;

Estirar, condensar, distorsionar o separar los elementos
del logo;

Alterar el color o agregar efectos (sombra, brillo, etc.);

Reemplazar el logotipo con otro tipo de letra;

Colocar una imagen en el logotipo;

Rotar (en forma vertical, horizontal o diagonal) o vol-
tear el logotipo.

El logo de YouTube no puede usarse como parte de una frase.
La forma correcta de hacerlo es utilizar texto en el titulo y colo-
car el logo de YouTube en otra parte de la pagina*.

IV. INSTAGRAM

Esta red social tiene dos logos protegidos: uno es el dibujo de
una camara en blanco y negro, denominado glyph, y el otro, el lo-
go de la camara multicolor. Con ambos se debe mantener un es-
pacio alrededor equivalente al 33.3 % del tamano empleado. Si
bien el logo multicolor no puede ser modificado en ningin mo-
do, aquel otro en blanco y negro si puede ser cambiado por un
color solido (nada de combinaciones de colores).

A menos que el logo (cualquiera) aparezca junto a otros lo-
gos de redes sociales, debe indicarse la frase “Siguenos en Insta-
gram”. Un permiso expreso debe solicitarse si el logo aparece en
un video o pelicula.

En caso de utilizarlo en un sitio con contenidos sacados de Ins-
tagram, los derechos sobre su uso recaen sobre los usuarios. Las
exigencias mas alla de los términos y condiciones corren por es-
tos.

Debe evitarse el uso de cualquier contenido que pueda ser
confundido con la marca. No se puede emplear la marca de una
manera que implique asociacion, patrocinio o respaldo. Esto in-
cluye la combinacion de cualquier parte de la marca Instagram
con un nombre de empresa, marcas o con otros términos ge-

néricos, asi como hacer del término Instagram mas distintivo o

caracteristico en forma prominente respecto al otro diseno.

Si bien esta permitido usar las letras “insta” o “gram” como eti-
queta para compartir fotos (#hashtag), estas palabras no pueden
mezclarse con el nombre de otra marca y mucho menos con el
de otra red social.

Para hablar acerca de la presencia en esta red social o de c6-
mo un producto se le integra, siempre se debe emplear en ma-
yusculas la palabra Instagram y nunca modificarla o abreviarla. La
palabra Instagram debe mostrarse en el mismo tamano de fuen-
te y estilo como el contenido que lo rodea; nunca deben usarse
cualquiera de los logotipos para sustituir la palabra Instagram en

una oracién®.

CONCLUSION

Como puede apreciarse, la publicidad y la propaganda de las
corporaciones, fundaciones y organizaciones asi como de perso-
nas fisicas, incluyendo politicos, que utilicen los logos de las prin-
cipales redes sociales, deben observar los criterios y normas esta-
blecidas para el respeto de la propiedad intelectual de las marcas
que identifican estas aplicaciones que nos permiten estar mas co-
nectados.

La generalidad de dichas instituciones cumple estas normas,
pero todavia existe mucho desconocimiento del uso de los logos
de las redes sociales en la publicidad. La idea de este articulo es
crear mas conciencia sobre el respeto de la propiedad intelectual
de quienes dedicaron grandes esfuerzos para crear las redes so-
ciales, que nos ayudan a estar informados en la era del conoci-
miento.

4 Mas informacién en: https://www.youtube.com/yt/brand/es-419/using-logo.html.
5 Mas informacién en:

http://3835642c2693476aa717d4b78efce91b9730bcca725cf9bbOb37.r51.cfl.rackcdn.com/Instagram-Identity-Brand-Guidelines-Mar2015.pdf.
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Patrimonio Cultural

El arte, la guerra y la propiedad
Intelectual: la historia de
La dama de oro, de Gustav Klimt

Resumen: Se aborda el fascinante caso de un cuadro pintado por Gustav Klimt que fue expoliado a una
familia judia por los nazis y que después aparecié exhibiéndose en la Galeria Austriaca de Viena. La sobri-
na del duefio de la pintura pasé por una odisea internacional para reclamar la obra, lo que incluyd litigios
en Austria y Estados Unidos, donde el caso llegé hasta la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, las par-
tes acordaron dirimir el conflicto a través de un proceso arbitral en Austria. Maria Altmann, sobrina del due-
flo original de la obra y heredera de este, obtuvo ganancia de causa y trasladé la pintura a los Estados Uni-
dos, donde se exhibe hoy en el Neue Galerie de Nueva York. Es un caso en el que los derechos de propiedad
intelectual y el derecho internacional se interrelacionan junto a convenciones internacionales sobre impor-
tacion, exportacion y robo de arte.

Palabras Claves: Arte, obra robada, obra expoliada, importacion ilegal, exportacién, herencia cultural, patri-
monio cultural, propiedad intelectual, arbitraje, derecho internacional.

INTRODUCCION

La dama de oro' es el nombre con el que se conoce el cuadro

Ronald Lauder, heredero del emporio de Esteé Lauder, en 135

millones de délares.?

de Gustav Klimt, considerado hoy como La Mona Lisa de Austria.

. LA DAMA DE ORO

Es, sin lugar a dudas, el cuadro mas famoso de este pintor austria-

co que vivi6 en los siglos 19 y 20. Se dice que es el primer retrato
de Adele Bloch-Bauer, la esposa de Ferdinand Bloch-Bauer, un rico
vienés dedicado al mercado de azicar de remolacha.? Dicha obra,
luego de un viacrucis que incluy6 su saqueo por parte de los nazis
y la batalla legal para su recuperacion, se encuentra hoy en dia en
el Neue Galerie de Nueva York, luego de que fuese adquirida por

Gustav Klimt fue un pintor reconocido en Viena por su falta de
convencionalismo. Entre sus amigos se encontraban otros famo-
sos austriacos como Gustav Mahler y el biografista Stefan Sweig, asi
como el escritor norteamericano Mark Twain®. Klimt tenfa un esti-
lo de pintura modernista, mas a la forma de Pablo Picasso, un esti-
lo que no era bien visto por la sociedad conservadora vienesa de

1 O’CONNOR, Anne-Marie. The Lady in Gold, 10.? ed.: Borzoi Book, publicado por Alfred A. Knoff, 2015, p. 59. Nombre por el que se conoce hoy el cuadro de Klimt de Adele Bloch-Bauer I.

2 Ibid, p.19.
3 Ibid, p. 269.

4 Samuel Clemens fue un escritor norteamericano que vivié en Viena a partir del 1897 y que escribia bajo el seudénimo de Mark Twain, ibid., p. 30.
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la época. Gustav Klimt empez6 a ser exitoso entre la gran socie-
dad judia que se desarrollaba en Viena y desafi6 lo que hoy muchas
veces llamamos el establishment o statu quo.

Ferdinand Bloch-Bauer encargé a principios de los 1900 a Gus-
tav Klimt, ya un pintor famoso para esa época, un retrato de su espo-
sa Adele.” Klimt pint6 no uno, sino varios cuadros de Adele, pero el
cuadro que se denomina La dama de oro es el objeto de este articu-
lo por la historia que se tejio a su alrededor.

Adele muri6 de tuberculosis en 1925 y dejé un testamento en
el que senal6 que ese y otros dos cuadros de Klimt, a la muerte de
su esposo, debian ser donados a la Galeria Nacional de Austria —
mejor conocida como el Belvedere desde el 2007°—, testamento
con el que su esposo estuvo de acuerdo en el momento (los cuadros
eran de ¢€l), pues la pareja no tuvo hijos.

Lleg6 la intervencion nazi a Austria el 12 de marzo del 1938 y
Ferdinand Bloch-Bauer se vio precisado a huir de Viena dejando
atrds toda su coleccion de arte y demis pertenencias.” Estas fue-
ron confiscadas por los nazis. La dama de oro, entre otras pinturas,
fue entregada por el doctor Erich Fuerher, el abogado nazi que
liquido6 las posesiones de Bloch-Bauer, a la Galeria Austriaca en el
1941, senalando que la entregaba en cumplimiento del testamen-
to de Adele.®

Bloch-Bauer, antes de morir en su exilio en Suiza, dej6é un tes-
tamento en el que revoco todos los testamentos anteriores y lego
la propiedad de las obras de Klimt a tres sobrinos: Robert, Luise y
Maria, los hijos de su hermano Gustav y Theresa (hermana de Ade-
le)®.

Il. EL LITIGIO

Maria Altmann, la sobrina de Ferdinand Bloch-Bauer, ya en el
exilio en Estados Unidos y norteamericana desde el ano 1945, ini-
ci6 a los 82 anos de edad una batalla para recobrar las obras legadas
por su tio. La representa como abogado E. Randol Schoenberg!?,
quien fue contactado por ser el nieto de su mejor amiga. Schoen-
berg se interesa en el caso y lo asume de manera personal, quizas
también por su origen austriaco y judio, ya que sus abuelos judios
tuvieron que abandonar Austria en 1938 debido a la invasiéon nazi.

El primer esfuerzo para recuperar las obras se dio precisamen-
te en 1945, cuando ya habia surgido la Segunda Republica de Aus-
tria y se habia declarado que todas las transacciones realizadas por
los nazis debian considerarse nulas. No obstante esto, los Altmann
(Maria y su hermano) no tuvieron éxito en lograr la recuperacion
de esta pintura, aunque si recuperaron otra pintura de Klimt de la
coleccion privada del doctor Fuehrer. En 1947, el Museo de la Ciu-
dad de Viena ofreci6 devolver las pinturas de Klimt que tenia (inclu-

yendo La dama de oro) a cambio de una compensacion en dinero
por el equivalente de su valor de adquisicion, oferta que fue recha-
zada por los herederos.

No fue hasta el ano 1998 cuando la Galeria Austriaca, con
motivo de otro escandalo internacional, abrié sus archivos y dio
a conocer los documentos que sirvieron de base para la tenencia
de las pinturas reclamadas por los Altmann vy, entre estos, desta-
caba el testamento de Adele. El gobierno austriaco cre6 asimis-
mo un comité compuesto por miembros del gobierno e historia-
dores para asesorar al ministro de Educacion y Cultura, que tenia
el encargo de devolver las obras reclamadas a sus verdaderos pro-
pietarios. No obstante esto, el comité neg6 el retorno de los seis
cuadros reclamados por los Altmann. Altmann decidi6, en 1999,
entablar un litigio en Austria para reclamar su herencia. Los altos
costos involucrados para el inicio del litigio —segtn la ley debia
pagarse un 1.2 % del valor involucrado en la controversia— lo
hicieron incosteable.!!

Asi las cosas, en el ano 2000 Altmann inici6 un litigio contra la
Republica de Austria y la galeria en un tribunal federal de Califor-
nia, donde reside en los Estados Unidos de América. Luego de cin-
co anos de litigio en varios tribunales y en el que incluso intervi-
no una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos!?, Alt-
mann y el gobierno de Austria acordaron resolver todas las disputas
mediante un arbitraje que culminé en 2006 con la aceptacién por
parte de Austria de devolver las seis pinturas a la senora Altmann.

Se dice que Maria Altmann don6 el dinero que recibi6é por la
venta de esta y otras pinturas de Klimt que recuperé y que se nego
a dejarlas en Austria porque entendia que ese pais se habia asocia-
do con aquellos que despojaron a su familia de su patrimonio en
la época nazi.

lll. LA PROTECCION DE LAS OBRAS DE ARTE
COMO HERENCIA O PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACION

A través de la historia, las guerras han expuesto las obras de arte
a expoliaciones o robos —en ocasiones al ser consideradas como
trofeos de guerra—y en otros casos a su destruccion, como conse-
cuencia de los actos propios de la guerra. Hoy en dia, estas practi-
cas se encuentran prohibidas no solo por leyes nacionales sino por
el derecho internacional, pero esto no siempre ha sido asi.

Polibio, el gran historiador griego, senalo:

Uno quizas tiene ciertas razones para amasar oro y plata; de
hecho, seria imposible obtener dominio universal sin apropiar-

se de estos recursos de otras personas, con la finalidad de debili-

5 Ibid, p. 42. “Klimt era el pintor del momento. La comision de un cuadro a Klimt costaba 4,000 coronas, una cuarta parte del precio de una buena villa en el campo”.

6 Osterreichische Galerie Belvedere, Viena, Austria.

7 Como nota curiosa, entre las pertenencias que dejé atras se encontraba un castillo, que fue ocupado por Reinhardt Heydrick, el autor de lo que se llamé la Solucién Final. Ver MERRYMAN,
John Henry, ELSEN, Albert E. y URICE, Stephen K. Law, Ethics and the Visual Arts, 5.a ed.: Wolters Kluwer, p. 43.

8 Ibid, p. 44.

9  http://arthistory.about.com/old/klim1/a/blochbauerklimt.htm, consultada el 7 de marzo del 2016.
10 DAVIS, Barry. “How E. Randol Schoenberg fought for The Woman in Gold”, articulo publicado por The Jerusalem Post, 6 de julio de 2015.

11 MERRYMAN, John Henry, ELsen, Albert E. y URICE, Stephen K., ob. cit, p. 45.
12 Republic of Austria v. Altmann, 541 US. 677 (2004).
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tarlos. Sin embargo, en el caso de cualquier otra forma de rique-

za, es mas glorioso dejarlas adonde se encuentran junto a la envi-
dia que ellas inspiran, para fundamentar la gloria de nuestro pais,
no en la abundancia y belleza de sus pinturas y estatuas, sino en
sus sobrias costumbres y nobles sentimientos. Mas atn, espero
que en el futuro los conquistadores aprendan de estas ideas y no
saqueen las ciudades a las que sometan, que no hagan del infor-

tunio de otros los adornos de su pais.!3

Esta exhortacién de Polibio no se convirti6 en realidad ni en la
Grecia en que vivi6 ni durante los siglos que le siguieron. Aan hoy, a
pesar de las reglas de derecho tanto nacionales como internaciona-
les sobre la materia, surgen casos como el que aqui relatamos, con
mas frecuencia de lo que uno pensaria.

La historia ha debido diferenciar el simple y vulgar robo de una
obra de arte de aquellos productos de expoliacién o saqueo como
consecuencia de guerras y que luego han ido a parar, median-
te adquisicién, en manos de terceros. Tradicionalmente, el sim-
ple robo es tipicamente objeto de sanciones penales, mientras que
la expoliaciéon de obras y su importacion o exportacion ilegal han
debido ser objeto de leyes especiales y de convenciones internacio-
nales, a fin de regular las condiciones de retorno o devolucion a sus
legitimos propietarios.

Las leyes varian segin los paises. Por ejemplo, podemos men-
cionar que en Nueva York se han juzgado varios casos en los que se
ha decidido que el hecho de poseer un mueble (en este caso una
pintura) por un tiempo determinado no necesariamente deviene

al poseedor en propietario (aun siendo un tercero y habiéndola
adquirido de buena fe) si su origen no ha sido legitimo (ver el caso
Mirvish v. Mott) ',

La herencia o patrimonio cultural de una nacién ha sido descri-
ta en la convencion de la Organizacion de las Naciones Unidas para
la Educacion y Diversificacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
de 1970 como la propiedad de un Estado que tiene “importancia
para la arqueologia, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o
la ciencia”.!> La herencia cultural de un pais no solo incluye obje-
tos de valor en términos de dinero sino, mas importante aun, aque-
llos que tienen una importancia cientifica, cultural y educacional.
El entender nuestras pasadas civilizaciones en gran parte depen-
de de la posibilidad de tener acceso a sitios y monumentos, los cua-
les han sufrido expoliaciones y danos por el lucrativo mercado que
existe en torno a ellos.

Aun cuando la importancia de la herencia cultural fue tratada
en varias convenciones de la Unesco en los anos setenta, fue en rea-
lidad en las postrimerias de los anos ochenta cuando la “propiedad
del conocimiento y las creaciones artisticas rastreables hacia socie-
dades autdctonas surgié... como un tema de repercusiéon social”1®.

Empez6 a desarrollarse la idea de que la herencia, tangible o
intangible, debe reconocerse como una propiedad que debia ser

17, entendiéndose como “herencia

retornada a su lugar de origen
cultural” los “monumentos”, en los términos de la Convencion del
Patrimonio Mundial'8.

Entre nosotros, la Ley 41-00, que crea el Ministerio de Cultura,
define como “patrimonio cultural de la Nacion... los bienes, valo-
res y simbolos culturales tangibles e intangibles que son expresion
de la Nacién dominicana...”'?. También tenemos leyes, como la
Ley 20-00 de Propiedad Industrial, modificada por la Ley 424-06,
que acuerda la posibilidad de adoptar medidas en frontera, y la
Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, que protege “[t]oda creacion
intelectual original, de caracter artistico, cientifico o literario, sus-
ceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, cono-

cida o por conocerse™)

y ofrece tanto la via civil como la represi-
va o administrativa para hacer valer los derechos que ella concede,
incluyendo la solicitud de retencion de obras por parte de la Direc-
cion General de Aduanas en caso de que se sospeche que una obra
ha sido importada o esta siendo exportada en violacion a disposi-

ciones de la ley.

13 DE VISSCHER, Charles. “International Protection of Works of Art and Historic Monuments”. U.S. Department of State, Documents & State Papers 821, 823 (junio 1949) citado en inglés y tra-

ducido liberalmente de Merryman, John Henry, Elsen, Albert E. y Urice, Stephen K., ob. cit.

14 http://lawjustia.com/cases/new-york/court-of-appeals/2012/5.html, consultado el 6 de marzo del 2016.

15 UNESCO. Convencidn sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importacidn, la Exportacion y la Transferencia de Propiedades llicitas de Bienes Culturales (1970),
articulo 1, http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/, consultado el 6 de marzo del 2016.

16 BROWN, Michael F. Who Owns Native Culture?. First Harvard University Press, paperback edition, Cambridge, Massachusetts, 2004, Preface, page ix.

17 Ibid, p. 3.

18 UNESCO. Convencidn sobre la Proteccion del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Articulo 1: A los efectos de la presente Convencidn se considerara “patrimonio cultural”: -los monumen-
tos: obras arquitecténicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de caracter arqueolégico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia...” http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf, consultado el 6 de marzo del 2016.

19 Ley niim. 41-00 del 28 de junio del 2000, articulo 1[en linea], http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/do/do024es.pdf, consultada el 6 de marzo del 2016.

20 Ley 65-00, modificada, articulo 16, [en linea], http://cultura.gob.do/wp-content/uploads/Ley-65-00-sobre-Derecho-de-Autor.pdf, consultada el 6 de marzo del 2016.

21 Convencién para la Proteccién de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicacién de la Convencién de 1954, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=136378&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consultada el 6 de marzo de 2016.

22 Convencién sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importacién, la Exportacién y la Transferencia de Propiedad llicitas de Bienes Culturales 1970, http://portal.
unesco.org/es/ev.php-URL_ID=130398&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, consultado el 6 de marzo del 2016.

23 http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf, consultado el 6 de marzo del 2016.
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Nuestro pais también ha ratificado varias convenciones que tra-
tan sobre la materia, entre las que se encuentran la Convenciéon
para la Protecciéon de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado y el Reglamento para la aplicacion de la Convencion de
1954, asi como su primer y segundo protocolo?!; la Convencién
sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir
la Importacion, la Exportacion y la Transferencia de Propiedad Ili-
citas de Bienes Culturales, de 197022; la Convencioén de la Unesco
de 1972, conocida como la Convencion Mundial de Herencia Cul-
tural®3, asi como la Convencién para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial, de 200324,

Ahora bien, no somos parte del Convenio de Unidroit sobre los
Bienes Culturales Robados o Exportados Ilicitamente, del 24 de
junio de 19952, Ya hemos visto mas arriba que no es dificil sancio-
nar el robo de una obra, pero no es igual de facil prohibir la expor-
tacion ilegal de objetos u obras culturales. Algunas simplemente
requieren de un permiso para su exportacion; la exportacion de
otras esta, o deberia estar, simplemente prohibida. Este es un tema
mas complicado y mucho mas interesante.

CONCLUSION

La historia de la pintura conocida como La dama de oro pone de
relieve la importancia del arte como parte de la cultura. Esta cons-
tituye una parte de quiénes somos y de donde venimos. La Repu-
blica Dominicana también tiene su historia y su patrimonio cultural
que debe preservar. Y asi lo reconoce la Convencion de La Haya de
1954, de la cual formamos parte, que senala en uno de sus conside-
randos que: “...los danos ocasionados a los bienes culturales perte-
necientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimo-
nio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta
su contribucién a la cultura mundial”.26

Ahora bien, hay que tener muy en cuenta que, si bien el arte es
internacional, existe un fuerte componente nacionalista, de mane-
ra que hay que equilibrar ese interés nacional con el derecho inter-
nacional y con los derechos de propiedad de las personas fisicas o
morales. Las obras de arte no son solo obras para ser disfrutadas,
sino que muchas veces constituyen una parte integral de nuestra
cultura y, como tal, deben ser preservadas. Lo anterior da lugar a
que hoy en dia subsista el debate de si las obras deben o no ser obje-
to del comercio internacional.

Si bien la Republica Dominicana no se encuentra en el centro
de todo este debate, pienso que es de suma importancia proteger
nuestra herencia cultural y de ahi que apoye los esfuerzos de pro-
teger el merengue®’ y la bachata®® como herencia cultural domini-
cana, asi como la Zona Colonial como zona monumental??, sobre

todo tomando en cuenta que la mayoria de las convenciones inter-
nacionales a la fecha solo han servido como principios generales
para regir la materia y no como regla de derecho a ser aplicada.
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