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Presentacion

El Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual celebra una nue-
va conquista: la quinta edicion. Nos llena de satisfaccion saber que
desde nuestros inicios hemos logrado publicar de manera constante
para alcanzar metas propuestas y renovar el compromiso de calidad.
Cuarenta autores nacionales y extranjeros han colaborado con noso-
tros. Hemos logrado convertirnos en un espacio de reflexién que inclu-
so toca temas controvertidos y aporta a la diversidad de pensamiento.

En el presente ndmero, el profesor José Farifias habla sobre los
«Contratos de autopublicacién de obras escritas en plataformas digi-
tales», y plantea que las nuevas tecnologias han cambiado el sistema
tradicional de publicacién, evolucionando hacia un modelo més din4-
mico con usuarios que son productores y consumidores de contenidos,
lo que trae implicaciones para el derecho de autor por tratarse de obras
protegidas. Le sigue Rosa Campillo con un estudio sobre la prolifera-
cién de leyes que sancionan la violacién de los derechos intelectuales,
incluyendo la Ley de Lavado de Activos que impone penas mds severas
que las previstas en las leyes especiales. Mario Pujols y Marfa Josefina
Félix Troncoso nos hablan de las indicaciones geogréficas y denomi-
naciones de origen dominicanas. Pujols hace un llamado para adecuar
nuestro marco juridico a raiz de la actualizacién (atn no aprobada) del
Arreglo de Lisboa, para evitar la competencia desleal sobre productos
dominicanos con buena reputacién en el mercado exterior. Félix Tron-
coso establece que el pafs presenta excelentes condiciones para que el
Estado conceda denominaciones de origen cuya caracteristica principal
es informar al consumidor sobre la calidad de un producto, pero se de-
ben reunir cualidades tnicas atribuibles al lugar donde se produce y a la
forma en que se produce. Giraldy Bello nos habla de la innovacién en
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la Republica Dominicana, en concreto sobre los vehiculos auténomos
y cémo este es un pais favorable para su desarrollo. Por dltimo, Edwin
Espinal Herndndez nos presenta jurisprudencia sobre: gestion colecti-
va, transformacién de obra musical, comunicacién piblica no autori-
zada, derecho de la propia imagen, uso no autorizado de una marca,
medidas en frontera y medidas cautelares, entre otras.

Al llegar a este momento de nuestra historia, es necesario agradecer
la colaboracién intensa de nuestro consejo editorial, evaluadores y ase-
sores internacionales por su esfuerzo y dedicacién, sin ellos estas cinco
ediciones no serfan iguales. A nuestros lectores y colaboradores, por ser
pilares de nuestra existencia. Y finalmente a nuestros autores, que cada
afio ceden sus derechos patrimoniales para que podamos ser también
una publicacién digital de acceso gratuito a nivel mundial, sin ellos no
serfa posible y les estamos eternamente agradecidos.

A propésito de las indicaciones geogrificas, y tocando también la
creatividad y el arte, quisiera dejarles estas palabras del profesor Juan

Bosch pronunciadas el 17 de febrero de 1963:

Todo creador necesita un pueblo que lo comprenda y que lo estimule.
Sin ese pueblo [...] el creador se agota, como la planta en la tierra donde
no hay agua, donde el aire es seco, y la tierra cargada de sal. Tenemos que
hacer del pueblo dominicano, un pueblo capaz de comprender y admirar
la obra de arte [...] El artista crea para la eternidad, el artista crea belleza,
la belleza produce bien de alma, el bien de alma conduce a la bondad, y la
bondad, dominicanos, es lo que debe perseguir el hombre sobre la tierra.
Tenemos que estimular a nuestros artistas, que con gran trabajo y con

miseria y con lucha estdn creando belleza para darle prestigio a este pais.

Ana Carolina BLanco Hacug
Editora
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Los contratos de autopublicacién de obras escritas:
;una alternativa en el entorno digital?

The Autopublication Contracts of Written Works:
An Alternative in the Digital Environment?

José Rafael FariNas Diaz

Es abogado, especialista en propiedad intelectual y docto-
rando en Derecho de la Universidad Central de Venezuela
(ucv). Es profesor de Derecho de Autor en el posgrado
sobre Propiedad Intelectual de la Universidad de los
Andes (uLa) y vicepresidente por Venezuela del Instituto

Interamericano de Derecho de Autor (11pA).

Resumen

La conexién a Internet abarca ya més del cincuenta por ciento de
la poblaciéon mundial, y eso ha traido consigo un cambio sustancial
de los habitos de consumo de contenidos protegidos por derecho de
autor y derechos conexos, entre ellos, de obras escritas. Ese cambio
se ha producido en la cantidad de obras publicas a disposicion de los
usuarios y en su forma de acceso. En ese sentido y gracias a ello, las pla-
taformas digitales de autopublicacién han venido a constituirse en una
alternativa paralela y expedita al sistema tradicional de publicacién de
obras escritas, y han ofrecido a los autores y editores independientes
una alternativa de mayor presencia en los mercados de distribucién
de obras. No obstante, esta alternativa no estd exenta de dificultades



Los contratos de autopublicacién de obras escritas...

asociadas a la autorizacién de los contenidos objeto de publicacién, a la
participacién en los beneficios derivados de la autopublicacién, o a la
responsabilidad por la puesta a disposicién o almacenamiento de tales
contenidos. En este trabajo se describir4 el funcionamiento de las pla-
taformas y se hardn algunas consideraciones —esencialmente juridicas—
acerca de los aspectos mds relevantes asociados a la autopublicacién de
obras escritas.

PALABRAS CLAVES: AUTOPUBLICACION — OBRAS ESCRITAS — EDICION — INTERNET —

PLATAFORMAS DIGITALES

Abstract

The Internet connection already covers more than fifty percent of
the world’s population, and this has brought with it a substantial chan-
ge in the consumption habits of content protected by copyright and re-
lated rights, including written works. This change has occurred in the
amount of public works available to users and in the way they access
them. In this sense and thanks to this, the irruption of the digital pla-
tforms of self-publishing has become a parallel and expeditious alter-
native to the traditional system of publishing written works, and have
offered authors and independent publishers an alternative of greater
presence in the distribution markets of works. However, this alternati-
ve is not exempt from difficulties associated with the authorization of
the contents to be published, the participation in the benefits derived
from self-publishing, or the responsibility for the provision or storage
of such content. On this article the operation of the platforms will be
described and some considerations — essentially legal — will be made
about the most relevant aspects associated with the self-publishing of
written works.

KEYWORDS: SELF-PUBLISHING — WRITTEN WORKS — EDITION — INTERNET — DIGITAL PLATFORMS

Sumario: I. Introduccién: Del papel a la pantalla. II. La autoedicién
de obras escritas como respuesta al entorno digital: A. Concepto: ;jau-
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toedicion o autopublicacién?: 1. Tomando en cuenta la naturaleza de
la actividad. 2. Desde el punto de vista juridico. III. Aspectos del con-
trato de autopublicacién en plataformas digitales: A. Obligatoriedad.
B. Contenido. C. Consentimiento. IV. Objeto del contrato de auto-
publicacién en plataformas digitales: A. Alcance de la autorizacién
otorgada por la plataforma de autopublicacién digital al autor o editor
independiente. B. Alcance de la licencia otorgada por el autor o editor
independiente a la plataforma de autopublicacién digital: 1. Activi-
dades comprendidas en la licencia de puesta a disposicion de las obras
objeto del contrato. C. Especial referencia al agotamiento del derecho
de distribucién, jprocede en el ambito digital? V. La responsabilidad de
las plataformas digitales de autopublicacién por el uso ilicito de con-
tenidos protegidos por derecho de autor y derechos conexos: A. Las
plataformas digitales de autopublicacién como servicios de la sociedad
de la informacién. B. Los supuestos por uso ilicito de contenidos que
pudieran dar lugar a la responsabilidad a propésito de la autopublica-
cion. C. La responsabilidad en los términos y condiciones de uso de
las ppA. VI. Vigencia y terminacién del contrato de autopublicacién
digital. VII. A manera de conclusion.

I. INTRODUCCION: DEL PAPEL A LA PANTALLA

Vamos a decirlo desde el comienzo: a pesar de las opiniones en el
sentido de que «el cerebro humano mejora en su rendimiento cogni-
tivo cuando el texto estd intimamente ligado al soporte fisico que lo
contiene; cuando se atinan varios sentidos (olor, tacto...) en la lectura;
[...] leer y comprender un texto es una actividad global de los senti-
dos. Estos elementos se pierden en una 1:>antalla»,1 la autoedicién y
publicacién en plataformas digitales —y, en consecuencia, la lectura en
dispositivos méviles— es una realidad.

' Ramirez, E (2009): «Lectura en pantalla y cognicién», Biblumliteraria [en linea],

<http://biblumliteraria.blogspot.com/2009/04/lectura-en-pantalla-y-cognicion.html>
[Consulta: 10/11/2017].
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La autopublicacion se ha ido posicionando a gran velocidad como
respuesta ante los cambios generados a propésito de las facilidades
que ofrecen las herramientas digitales de publicacién y distribucion
de contenidos, y de la demanda cada vez mayor de consumo de esos
contenidos por parte de los usuarios. Y eso es asi, ademas de las razones
anteriores, por otras que no pueden ser obviadas como variables a la
hora de abordar la comprension de este auge vertiginoso:* ya hay mds
de 4,100 millones de personas en el mundo que estdn conectadas a In-
ternet, lo cual representa mas del 50 % de la poblacién mundial. Con-
cretamente, al 31 de diciembre 2017, las estadisticas’® son reveladoras:
4,156,932,140 personas conectadas, con un indice de penetracion glo-
bal del 54.4 %. De esa cifra, a América Latina y el Caribe corresponden
437,001,277 personas, que representan el 10.5 % de los usuarios a nivel
mundial y una tasa de penetracién en la region del 67.0 %.

Parece obvio que en un mundo en el que las personas conectadas
a Internet son cada dfa mds, los hdbitos de produccién y consumo de
bienes y servicios culturales —entre ellos los referidos a la publicacion y
lectura de obras escritas— también migran a plataformas y dispositivos
que facilitan su puesta a disposicién y acceso, aunque ello no implique
necesariamente que se prescinda de los métodos tradicionales. Lo que
ha venido ocurriendo, pues, es una convivencia de modelos, y la pree-
minencia de uno sobre otro tiene mucho que ver con la proliferacion
de dispositivos méviles y un cambio generacional de las preferencias
de produccién y acceso de editores independientes, autores y lectores.

2 Ver el documento del Comité Intergubernamental para la Nueva Agenda por el Libro y

la Lectura del CErLALC: «La figura de la autoedicién en formato digital estd ganando fuerza
y mercado rdpidamente. Vale la pena notar que, entre los 100 libros digitales m4s vendidos
para el Kindle de Amazon, unos 27 llegaron a Internet mediante el sistema de autoedicién,
conocido como Kindle Direct Publishing». Cfr. CeErLaLc (2013): El derecho de autor vy
los contratos de los contenidos editoriales en el entorno digital [en linea], <http://cpl.org.pe/
wp-content/uploads/2011/11/El-derecho-de-autor-y-los-contratos-de-los-contenidos-
editoriales-en-el-entorno-digital-2.pdf> [Consulta: 10/11/2017].

3 INTERNET WORLD StaTs (2018): World Internet Users and Population Stats 2018 [en
linea], <https://www.internetworldstats.com/stats.htm> [Consulta: 26/07/2018].

18
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Lo que sigue a continuacién son unas consideraciones esencialmen-
te juridicas para lo cual nos apoyamos en las directivas de la Unién Eu-
ropea y en la Digital Millennium Copyright Act de los Estados Unidos
de América, con las cuales se pretende dejar al descubierto que las pla-
taformas digitales de autopublicacion, aunque se han convertido hoy
en una alternativa para los autores con menos opciones de publicacién
a través de los canales regulares de distribucién de obras escritas, no
estdn exentas de otras complejidades propias de un sistema normativo
en materia de derecho de autor que se enfrenta a las realidades propias
de un entorno digital que crea, en ocasiones, grandes desequilibrios,
sobre todo en los beneficios econémicos que corresponden a los autores
de las obras objeto de publicacién.

II. LA AUTOEDICION DE OBRAS ESCRITAS COMO RESPUESTA AL
ENTORNO DIGITAL

A. El concepto: ;autoedicion o autopublicacion?

A menudo se hace alusion a la autoedicién como sinénimo de auto-
publicacion, pero entre ambas actividades hay diferencias. Las diferen-
cias pueden destacarse desde dos puntos de vista: 1. tomando en cuenta
la actividad que se lleva a cabo vy, 2. desde el punto de vista juridico.

1. Tomando en cuenta la naturaleza de la actividad

Mariana Eguaras afirma que la autoedicién no existe, que lo que sf
se puede hacer es autopublicarse. No obstante, sostiene que hay un so-
lapamiento inadecuado entre ambas acepciones, que carecen de preci-
sién. La edicién implica mucho més que publicar, comporta un proceso
que demanda conocimientos técnicos y, sobre todo, practicos que con-
llevan a una publicacién exitosa de una obra escrita. «<En la prictica
es imposible ser objetivo sobre lo que uno ha escrito y mas todavia ser
el asesor/corrector/editor de su propia obra. Y todo esto sin considerar
que al tratamiento del manuscrito ademds deben sumarse las tareas

19
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de disefio del libro y la maquetacion del mismo, la preparacion de los
archivos para la imprenta o para la distribucién digital (para lo que hay
que tener determinados conocimientos técnicos) y todas las laboriosas
y extensas acciones de promocién y marketing».*

En otras palabras, y como también afirman Sharpe Leslie y Gunther
Irene, «por “editar” entendemos el arte y el oficio de dar forma a un
manuscrito y mejorarlo para convertirlo en un libro publicable, por lo
cual el de edicién es un concepto amplio, e implica tanto un arte como
un oficio».’

El oficio —contindan diciendo estas autoras— puede ser aprendido
con bastante facilidad mediante la atencién diligente a las reglas de
la gramdtica y a las convenciones de uso y estilo. Para el dominio del
arte, en cambio, las reglas no bastan: se requiere una sensibilidad es-
pecial, un ojo bien afinado y un instinto que solo se logra con afios de
experiencia.®

En cambio, la publicacion es la actividad de poner a disposicién los
ejemplares de la obra a través de cualquier medio o procedimiento. En
este sentido, entonces, la publicacién es una consecuencia y el produc-
to final de la edicion. Y debe cumplir, ademads, conforme a la definicién
de obras publicadas, del Convenio de Berna para la Proteccién de las
Obras Literarias y Artisticas (Convenio de Berna), con el requisito de
que la cantidad de ejemplares puestos a disposicion a través de la distri-
bucién satisfaga razonablemente las necesidades del publico, estimadas
de acuerdo con la indole de la obra.’

Con palabras de Mariana Eguaras, podemos resumirlo asi: «autopu-
blicar es la accién por la que el autor, por el medio que sea, gestiona

* Ecuaras, M. (2013): «La autoedicién no existe», 4 de marzo de 2013 [en linea],
<https://marianaeguaras.com/la-autoedicion-no-existe/> [Consulta: 10/11/2017].

5 Suarpg, L & GUNTHER, 1. (2005): Manual de edicién literaria y no literaria. México:
Fondo de Cultura Econémica.

¢ SHARPE, L & GUNTHER, l. Ibidem.

Art. 3.3 del Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas,
sobre cuyo contenido puede leerse también un comentario en: Ficsor, M. (2003): Guia
sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la omp1. Ginebra:
owmrl, p. 317.

7
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por si mismo la publicacién de su libro, sea la impresién o la creacién
de un archivo para su posterior distribucién y comercializacién. Autoe-
ditarse es cuando el autor realiza todas las tareas propias de un editor».®

2. Desde el punto de vista juridico

Otra forma de ahondar en las diferencias de ambos conceptos es
abordar su naturaleza desde la perspectiva juridica, analizando, por
ejemplo, los elementos del contrato de edicion desde la visién de la
doctrina’ y comparandolos con el concepto juridico de publicacion.
Veamos.

El contrato de edicién:

Es aquel por el cual el autor de una obra del ingenio o sus derecho-
habientes ceden, en condiciones determinadas, el derecho de producir o
hacer producir un nimero de ejemplares de la obra, a una persona llamada
editor, quien se obliga a asegurar la publicacién y difusién de la obra por

su propia cuenta.”

8 Ecuaras, M. (2014): «La autopublicacién a debate en el ciclo breakfast club», 8 de

julio de 2014 [en linea],<https://marianaeguaras.com/la-autopublicacion-a-debate-en-el-
ciclo-breakfast-club/> [Consulta: 11/11/2017].

?  Delia Lipszyc sostiene que el contrato de edicién en forma amplia es aquel por el cual
el autor de una obra literaria, musical o artistica —o su derechohabiente— autoriza a una
persona fisica o juridica (el editor) y esta se obliga a reproducir o hacer reproducir en forma
grafica, de una manera uniforme y directa, un nimero determinado de ejemplares —copias—,
a publicarlos, distribuirlos y venderlos al publico por su cuenta y riesgo, sin subordinacién
juridica, asf como a pagar a la otra parte una remuneracién proporcional a los producidos
por la venta de los ejemplares, o bien a tanto alzado. Cfr. Lirszyc, D. (1993): Derecho de
autor y derechos conexos. Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/zAVALIA, p. 288. En este
mismo sentido, Lacruz Mantecén sefiala que el contrato de edicién es un contrato dirigido
a la reproduccién y distribucién de la obra que produce como resultado una transmisién,
que la ley llama cesién, pero en la que el derecho que adquiere el cesionario resulta ser bien
distinto al del cedente. Cfr. Lacruz MANTECON, M. (S/F): Las obligaciones del editor en el
contrato de edicion literaria. Madrid: aisGe/reus, p. 119.

10 Ley sobre el Derecho de Autor venezolana, Gaceta Oficial No. 4.638, extraordinario
del 1 de octubre de 1993.

21
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De la anterior definiciéon, se observa claramente que el objeto del
contrato de edicién es la publicacién de la obra por cuenta de terceros,
por lo cual el autor se vale de los recursos técnicos y econémicos de ter-
ceros para que produzcan o hagan producir un determinado nimero de
ejemplares de la obra a cambio de una participacién en los beneficios
que se obtengan por la explotacién econdémica de tales ejemplares en
el mercado.

He alli entonces por qué el editor es titular derivado de derecho
de autor, sin ser autor o coautor de la obra. Lo es en tanto ha pacta-
do con el autor de la obra, en el respectivo contrato de edicién, una
determinada participaciéon econémica, deducible de los ingresos que
se generen por la explotacién de la obra u obras objeto del contrato.
El porcentaje de dicha participacién dependerd, entre otras variables,
de la circunstancia de que la gestién de publicacién y difusién a cargo
del editor se lleve a cabo dentro o fuera del pais de origen de la obra,
lo cual podria requerir en este Gltimo caso la suscripciéon de contratos
de subedicién que hagan factible la publicacién y difusién en otros
territorios.

En cambio, en la autoedicién digital no hay cesién de derechos a
terceros, ni hay tampoco una labor de publicacién por cuenta ajena.
Al contrario, tanto los procesos y actividades de la edicién tradicio-
nal —entre ellos elegir titulo, decidir y coordinar la traduccién en caso
de que se trate de una obra preexistente, tramitar las autorizaciones y
licencias de derecho de autor en supuestos de textos y otros contenidos
ajenos, disefiar portada, corregir textos, maquetar el libro y hacer una
sinopsis— como la publicacién en s misma son efectuados directamente
por el autor o editor independiente y en él recae la decisién —con todos
los aciertos y errores— de llevarlos a cabo. Eso no excluye que algunas
veces el autor se valga de servicios contratados para realizar la edicién
y publicacién de su obra, pero en ese caso no hay cesién de derechos
a esos prestadores de servicios eventuales, sino mas bien el pago de
honorarios profesionales por trabajos encomendados, cuyos montos
corren por cuenta del propio autor como un costo mds en la labor de
editar y publicar la obra.
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La publicacién es pues la produccion de ejemplares puestos al al-
cance del publico con el consentimiento del titular, siempre que la
disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades ra-
zonables del publico, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra;!! en
cambio, la edicién es el proceso —técnico, profesional y personal— que
conlleva a la publicacién. Entre ambas hay una relacién de género a
especie, en tanto aquella es el fin dltimo de esta.

I11. ASPECTOS DEL CONTRATO DE AUTOPUBLICACION EN
PLATAFORMAS DIGITALES

Partiendo de las consideraciones anteriores, y habiendo quedado
establecido que a los efectos de este trabajo el proceso relevante y al
cual nos referimos es el de la autopublicacién a través de plataformas
de distribucién de obras en linea, nos corresponde ahora adentrarnos
en la naturaleza del contrato que suscriben los usuarios de tales plata-
formas para llevar a cabo la publicacion de sus obras. A tal efecto, ana-
lizaremos a continuacion tres aspectos de los términos y condiciones de
uso de la plataforma Kindle Direct Publishing (kppr), de Amazon. Son
ellos: A) obligatoriedad, B) contenido, C) consentimiento.

A. Obligatoriedad

Los términos y condiciones de uso de Kindle Direct Publishing
(kpp) son un contrato de adhesién, entendido como: «aquel acuerdo
de voluntades por medio del cual uno de los contratantes, denomina-
do predisponente, impone al otro, llamado adherente, el contenido
del contrato sin ninguna posibilidad de discutirlo ni de modificarlo,
contando Gnicamente con la facultad de decidir libremente si contrata

" Articulo 3 de la Decisién 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, que contiene

el Régimen Comin sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lima, Perd, de fecha 17
de diciembre de 1993.
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o no bajo el clausulado ofrecido, dentro de un esquema de “lo toma o
lo deja”».12

En este caso, el predisponente y quien impone el contrato es Ama-
zon. En los términos y condiciones del programa kpp queda claramente
establecido de la siguiente manera:

El presente acuerdo (en lo sucesivo, el «Acuerdo») es un contrato vincu-
lante entre la persona fisica o juridica identificada en su cuenta de Kindle
Direct Publishing («kpp») («Usted» o «Editor») y cada una de las partes de

Amazon (cursivas nuestras).”®

Es decir, este acuerdo vincula, ata, compromete y hace responsable
—por lo menos durante el tiempo de su vigencia— al usuario del progra-
ma KDP que pretende publicar una obra escrita y cada una de las partes
de Amazon. Por partes de Amazon ha de entenderse, a los efectos del
acuerdo, a: Amazon Digital Services LLC, Amazon Media EU S.a.r.l.,
Amazon Services International, Inc., Amazon Servigos de Varejo do
Brasil Ltda., Amazon Mexico Services, Inc., Amazon Australia Servi-
ces, Inc., Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited, y cualquier
otra filial de Amazon que se incorpore como parte del acuerdo. Asi
mismo, «una filial de Amazon es toda entidad que, directa o indirec-
tamente, controle, sea controlada por o se encuentre bajo el control
comtn de una parte de Amazon».

B. Contenido

El acuerdo estipula los términos y condiciones de la participacion
en el programa de autopublicacién digital kpp, asf como de su distri-

12 Posapa Torres, C. (2015): «Las clausulas abusivas en los contratos de adhesién en

el derecho colombiano (Unfair Contractual Terms in Standard Form Contracts Under
Colombian Law)», Revista de Derecho Privado, No. 29 [en linea], <https://ssrn.com/
abstract=2718990> [Consulta: 11/11/2017].

B AmazoN (2016): Términos y Condiciones de Uso del Programa Kindle Direct
Publishing (kpp), No. 29 [en linea], <http://amzn.to/2aAW Ixs> [Consulta: 11/11/2017].
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bucién de contenido digital a través del programa, y el cual se com-
pone de: 1) los términos de uso; 2) la pdgina de precios; 3) todas las
normas y directrices para participar en el KDP que se proporcionan en
el sitio web de kpp en las direcciones <http://kdp.amazon.com/> y
<http://kdp.amazon.co.jp/>, conocidas como Directrices del Programa;
4) las condiciones de uso del sitio web amazon.com; y 5) la advertencia
sobre confidencialidad de amazon.com.

C. Consentimiento

Mencién especial merece la prestacion del consentimiento de las
partes, pues constituye uno de los tres elementos fundamentales para la
validez de los contratos, junto con el objeto y la causa licita.!

Los términos y condiciones del programa kpp de Amazon estable-
cen que el usuario acepta el acuerdo y se compromete a someterse a los
términos del mismo eligiendo entre: a) hacer clic en «acepto» cuando
se le ofrezca esta opcidn, y b) utilizar el programa o cualquier parte
del mismo. Si no acepta los términos, no estard autorizado a utilizar el
programa. Si el Editor es una persona juridica, la persona que acepte el
acuerdo en nombre del Editor aseverard y garantizard que estd capaci-
tado para formalizarlo en calidad de representante autorizado del Editor
y a vincular a este conforme a los términos del acuerdo.

En la forma en que queda expresado en este programa KDP vy, en
general, en todas las plataformas de puesta a disposicién de contenidos
en linea, el consentimiento es uno de los elementos constitutivos y
fundamentales del contrato, de modo que ese consentimiento ha de
ser dado libre y expresamente por quien estd llamado a hacerlo, por lo
que cualquier circunstancia que incida para que esa expresién no sea
voluntaria, lo viciarfa de nulidad en el origen.

Las preguntas que surgen inmediatamente son: ;jconstituye un
verdadero consentimiento aceptar las condiciones de uso de una

4 Cavrvo Baca, E. (2003): Cddigo Civil Venezolano: Comentado y concordado, Caracas:
Ediciones Libra, articulo 1141, p. 624.
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plataforma de contenidos online?, ;qué efecto tiene el hecho de que tal
aceptacion se haga apenas con un clic al momento en que nos damos
de alta en ellas?, ;realmente esta nueva forma de prestar consentimien-
to es la muerte del concepto?

Las respuestas son: si a la primera; el mismo efecto que tendria si
tal consentimiento se prestare de cualquier otra forma, a la segun-
da; y no lo creemos asi, a la tercera. En apoyo a la primera respues-
ta afirmativa, hay que tener presente que la legislacion suele indicar
expresamente que serdan validos y producirdn obligacién y accién en
juicio los contratos mercantiles, cualquiera que sea la forma y el idio-
ma en que se celebren, por lo tanto, como afirman Alamillo y otros:

t es totalmente vilido, en el momento en que

«el click-wrap agreemen
el usuario [autor o editor independiente en este caso], procede a la
aceptacion de las condiciones de compra o a las cldusulas generales
de contratacién a las que haya que adherirse».!® En este mismo sen-
tido, De Miguel Asensio sostiene que, en forma general, es posible
manifestar la aceptacién no solo mediante el envio de un mensaje de
correo electrénico sino también pulsando sobre un icono o teclean-
do en la pantalla del ordenador, en cuyo caso, sostiene: «debe garan-
tizarse en todo caso que los términos del contrato han sido puestos
a disposiciéon de la contraparte de manera clara y sencilla a través
de la red, sin excluir la incorporacién por referencia de condiciones
generales».!

Respecto a la naturaleza de la aceptacién del contrato por medios

electrénicos, Mark A. Lemley, en Terms of Use, sefiala por su parte con

15 Son aquellos contratos que se perfeccionan con solo hacer un clic en cualquier vinculo

o casilla, sus términos y condiciones no son negociables y se los ubica dentro de los
contratos de adhesién. Cfr. Lanpagz Otazo, L. A. (2009): El comercio electrénico, nueva
tecnologia e Internet, Caracas: Vadell Hermanos Editores, p. 156.

16 AramiLLo, I., MaLponapo, S., Ramos, E y Puente, N. (2002): «La contratacién
telemdtica, el comercio electrénico empresa a empresa y el comercio electrénico empresa
a consumidor» en ALoNso OLEA, M. (editor) (2002): Internet: claves legales para la empresa,
primera edicién, Madrid: Editorial Civitas, p. 601.

17 De Mi1GuUEL Asensio, P. (2001): Derecho privado de Internet, segunda edicién actualizada,
Madrid: Civitas, p. 331.
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reserva que la contratacién electronica ha experimentado un mar de
cambios en la dltima década. Diez afios antes, los tribunales requerfan
una evidencia afirmativa de acuerdo para formar un contrato. Hoy, por
el contrario, sostiene Lemley: «mds y més tribunales y comentaristas
parecen estar dispuestos a aceptar la idea de que si un determinado
negocio escribe un documento y lo llama contrato, los tribunales lo
hardn valer como un contrato, aun si nadie lo acepta».!® Cree que el
concepto de consentimiento, tal como lo conocemos hasta ahora, se
estd desintegrando o desapareciendo, y agrega como causa de esa desin-
tegracion la confluencia de tres elementos del dmbito digital, el prime-
ro de los cuales es la facilidad con la que las contrataciones electrénicas
permiten la imposicién de formatos standard a una larga y anénima
masa de usuarios.

Nuestra visién, opuesta a la postura anterior, es que esta manifesta-
cién de voluntad afirmativa a través de un clic constituye un consen-
timiento legitimo en los términos establecidos en el Codigo Civil. Y
ello es asi, a nuestro modo de ver, por tres razones: 1) porque contiene
los tres elementos fundamentales como acto volitivo, es decir, es libre,
deliberado y consciente; 2) porque expresa la voluntad afirmativa de
una de las partes (en este caso, el autor o editor) de llevar a cabo el
negocio juridico en los términos y condiciones propuestos unilateral-
mente por la otra parte, y 3) porque el Cédigo Civil no impone que la
manifestacién de voluntad deba ser de una manera y no de otra, por
lo que consideramos que esta para que sea valida debe ser idénea y no
haber sido viciada por error, violencia o dolo. En los contratos elec-
trénicos, esa idoneidad estd asociada al hecho de que las partes hayan
previsto y aceptado el medio —en este caso electrénico— de comuni-
carse sus respectivas voluntades para que el contrato se perfeccione y
tenga efectos juridicos.

8 LemLey, M. (2006): «Terms of Use» [en linea], Minnesota Law Review <http://
www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2011/11/Lemley_Final.pdf>

[Consulta: 11/11/2017].
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IV. OBJETO DEL CONTRATO DE AUTOPUBLICACION EN PLATAFORMAS
DIGITALES

El objeto del contrato entre el autor o editor independiente de la
obra que se pretende publicar y la plataforma de autopublicacién es
precisamente esa actividad de poner a disposicién, reproducir, difundir
y, en general, comercializar la obra objeto del contrato. En consecuen-
cia, en esa tarea suelen llevarse a cabo una serie de actividades re-
lacionadas con tales modalidades de explotacién que demandan, por
un lado, una oferta de servicio por parte de la plataforma de autopu-
blicacion vy, en segundo lugar, otra licencia de la propia plataforma al
usuario para que lleve a cabo por sf mismo el proceso de publicacién.

A. Alcance de la autorizacion otorgada por la plataforma de
autopublicacion digital al autor o editor independiente

De las condiciones de servicio" de la plataforma de autopublicacion
kDP se deduce que el usuario, autor o editor independiente en este
caso, una vez que se da de alta en el programa, queda autorizado a: 1)
usar la plataforma de autopublicacién en los términos expresados en
sus condiciones de uso; 2) publicar sus libros electrénicos conforme
a las especificaciones expresamente establecidas en el programa, y 3)
recibir de la plataforma de autopublicacién el pago de las cantidades
que se derivan de la venta de los libros electrénicos, en el porcentaje
seleccionado de acuerdo a la pagina de precios. Por supuesto, tales pre-
rrogativas solo operan durante el tiempo de vigencia del acuerdo, salvo
la extension de algunas aun después de la terminacion del contrato,
respecto de libros adquiridos por los usuarios antes de la terminacién
de la relacion.

9 AMAzON (2016): Términos y Condiciones de Uso del Programa Kindle Direct Publishing

(xpp) [en linea], <http://amzn.to/2aAWIxs> [Consulta: 12/11/2017]. En este caso se ha
tenido en cuenta la versién en espafiol, del 1 de septiembre de 2016.
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B. Alcance de la licencia otorgada por el autor o editor
independiente a la plataforma de autopublicacion digital

En el contrato de adhesion, constituido por los términos y condi-
ciones de uso del programa kpP, que acepta el autor o editor indepen-
diente, este otorga a cada una de las partes de Amazon antes sefialadas,
el derecho y la autorizacion irrevocable y no exclusiva para poner a
disposicién y reproducir los libros electrénicos, directamente o a través
de terceros, en todos los formatos digitales y por todos lo medios de
distribucién digital disponibles.

En dichos términos y condiciones de uso se establece que el autor
o editor independiente cede el derecho no exclusivo de distribucién
digital, y que lo hace de forma irrevocable. A nuestro modo de ver,
dichas disposiciones son confusas y contradictorias y no se correspon-
den con la naturaleza del negocio juridico celebrado entre el autor o
editor independiente y la plataforma digital de autopublicacién. Y ello
es asi porque lo que media entre las partes es una autorizacién —y no
una cesion, que implica transferencia de derechos y sustitucién de ti-
tularidad— para llevar a cabo la puesta a disposicion digital a través de
la propia plataforma o de terceros, la cual tiene cardcter no exclusivo,
salvo los casos de servicios opcionales que si pueden serlo. Esta misma
circunstancia de la no exclusividad denota la voluntad de las partes de
celebrar el negocio al amparo de una licencia de puesta a disposicion,
y no una cesién de derechos sobre esta modalidad de explotacién en el
ambito digital.

La otra razén que nos permite hacer la anterior aseveracién respec-
to de la confusién y contradiccion de las disposiciones del citado con-
trato de adhesion es el hecho de que en él se sefiala que es irrevocable.
Sin embargo, tal afirmacion tiene sus matices. En efecto, en la cldusu-
la 5.1.4 del acuerdo se establece que el autor o editor independiente
podra retirar sus libros electrénicos de la venta a través del programa
en cualquier momento previa notificacién con cinco dias de antelacién
siguiendo los procedimientos del programa vigentes en ese momento
para la retirada o anulacién de la publicacién de libros electrénicos.

29



Los contratos de autopublicacién de obras escritas...

No obstante, queda a salvo en el anterior supuesto el derecho de
Amazon o cualquiera de sus partes de satisfacer los pedidos de clientes
que se hayan formalizado hasta la fecha en que los libros electrénicos
estén disponibles para la venta, pues la retirada se aplicard Ginicamente
de manera prospectiva y no con respecto a los clientes que hayan com-
prado los libros electrénicos antes de la fecha de su retirada.

1. Actividades comprendidas en la licencia de puesta a disposicion
de las obras objeto del contrato

Aunque en el contrato las actividades estdn clasificadas en seis nu-
merales, podrfamos agruparlas dada su naturaleza juridica: 1) activida-
des de reproduccion, 2) actividades de distribucién, 3) actividades de
intervencion del contenido con fines de comercializacion.

En el primer caso, estdn comprendidos la reproduccién y el almace-
namiento de los libros electrénicos con el propdsito de llevar a cabo el
objeto del contrato. Cabe destacar que el almacenamiento digital en
un soporte electrénico de una obra protegida —en los términos expre-
sados en el Tratado de la omp1 sobre Derecho de Autor (wcT)— cons-
tituye una reproduccién en el sentido del articulo 9 del Convenio de
Berna,” pero ademas de eso lo es en la medida en que dicho almacena-
miento «permite realizar una comunicacién indirecta al pablico o una
reproduccién (creacion de una fijacion) a partir de la obra en cuestiéon
[...] por lo tanto serfa contrario al Convenio de Berna y por ello al
Acuerdo sobre los aApPIC, no considerar dicho almacenamiento como
una reproduccién».?! Dentro de estas actividades de reproduccién pre-
vistas en el acuerdo, estdn comprendidos la descarga y el almacena-
miento por parte del usuario final de los libros electrénicos adquiridos
en Amazon o cualquiera de sus partes.

20 Tratado de la omp1 sobre Derecho de Autor (wet) (1996). Declaracién Concertada

respecto del articulo 1.4.
2 Ficsor, M. (2003): Guia sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos
administrados por la omp1. omp1: Ginebra, p. 199.
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En el segundo caso se comprenden actividades de distribucion, en-
tendida como la puesta a disposicién del piablico del original o ejempla-
res de una obra u objeto de derechos conexos mediante la venta u otra
transferencia de la titularidad, y las cuales pueden deducirse de forma im-
plicita como corolario inseparable del derecho de reproduccién previsto
en el articulo 9 del Convenio de Berna.”? En el acuerdo, mas que al dere-
cho de distribucién (que hace alusién a la venta u otra transferencia de
la propiedad sobre soportes tangibles), se refiere a la puesta a disposicién
asi: «vender y poner digitalmente por cualquier otro medio a disposicién
de los clientes la totalidad o parte de los libros electrénicos a través de
las propiedades de Amazon para que dichos clientes y posibles clientes
los descarguen, tengan acceso a ellos, los copien y peguen, los impriman,
les afladan notas y/o los vean en linea o fuera de linea» (cldusula 5.5).
Cabe destacar que en los supuestos de venta u otra transferencia de la
propiedad de ejemplares fisicos, generados a propdsito de un servicio de
impresién por demanda (Pop) a través de la Ppa, estarfamos en presencia
de un acto de distribucién, a tenor de lo establecido en el Tratado de
la omp1 sobre Derecho de Autor, en su articulo 6.1 y en la Declaracién
Concertada respecto de lo los articulos 6 y 7.

El tercer grupo abarca las actividades que, conforme a la licencia
del autor o editor independiente, Amazon o cualquiera de sus partes
puede llevar a cabo para hacer la intervencién o modificacion de la
informacién cargada al programa kpp. En el acuerdo estdn consagradas
de manera general en los siguientes términos:

(e) utilizar, reproducir, adaptar, modificar y distribuir, como consideremos
apropiado y a nuestra entera discrecién, cualesquiera metadatos que nos pro-
porcione en relacién con los Libros Electrénicos; y (f) transmitir, reproducir
y utilizar de cualquier otro modo (o provocar el formateo, transmisién, repro-
duccién y/u otro uso) de los Libros Electrénicos como meros procesos técnicos
para el fin limitado de hacer técnicamente posible todo lo que antecede (por

ejemplo, el almacenamiento en caché para permitir la visualizacién).

22 Ficsor, M. Ibidem, p. 290.
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Lo relevante en este sentido es saber si tales actividades desplega-
das en el marco del programa KDP son meros procesos técnicos o, por
el contrario, son verdaderas intervenciones que podrian dar lugar a
violaciones al derecho moral de integridad o que eviten que Amazon
pueda sustraerse de la responsabilidad por el uso de contenidos ilicitos,
amparandose en una exencién o limite a la responsabilidad en razén de
la naturaleza de su actividad.

C. Especial referencia al agotamiento del derecho de distribucion,
‘procede en el ambito digital?

El agotamiento es un limite al derecho exclusivo de distribucion
que corresponde a los autores respecto de sus obras, y a los artistas in-
térpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relacién con sus
prestaciones y producciones. A las modalidades de limitaciones y ex-
cepciones tradicionales previstas en el Convenio de Berna, el Acuerdo
Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacio-
nados con el Comercio, apric, la Convencién de Roma, los Tratados
Internet de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, wer
y wpPT, y la Directiva de la Sociedad de la Informacién, se suma la
figura del agotamiento, que tiene una connotacién econémica, pues va
asociado a la facultad exclusiva de los titulares de derechos de poner
sus obras o prestaciones a disposicién del mercado, a cambio de una
remuneracién pactada por venta u otra forma de transferencia de la
propiedad del soporte que las contiene.

El agotamiento, como limite al derecho de autor y derechos cone-
xos, se distingue de otros limites —temporales o materiales— como el do-
minio puablico o las limitaciones y excepciones® ordinarias en el siste-
ma juridico del derecho de autor y derechos conexos. El agotamiento,

2 Rios, Y. (s.f.). «<El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos (contenido,

alcance y aplicacién a las transmisiones en linea)», Centro Colombiano del Derecho de Autor
(cEcoLpa) [en linea], <http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El_agotamiento_
del_Derecho_de_Autor_y_los_Derechos_Conexos.pdf> [Consulta: 14/11/2017].
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porque tiene que ver mds bien con un tiempo a partir del cual —la vida
del autor més un plazo post mortem— las obras pueden ser usadas por
terceros sin licencia ni pago previos, pero si respetando los derechos
morales de sus autores. Y las limitaciones y excepciones ordinarias, por-
que deben estar expresamente consagradas por la ley.

En cambio, el agotamiento es una circunstancia econémica que surge
y acaba con el acto de disposicién del ejemplar a través de la primera
venta, es decir, abarca solo el derecho de distribucién, no como el caso
del dominio publico, por ejemplo, que comprende todos los derechos pa-
trimoniales. Al materializarse la primera venta, se entiende que el titular
del derecho ha recuperado dentro de su mercado natural los beneficios
derivados de la comercializacién del soporte que contiene su obra, dejan-
do entonces en manos del adquirente legitimo del soporte los ulteriores
negocios de transferencia de la propiedad a partir de la primera venta. De
esa forma, se agota la capacidad de ejercicio del derecho econémico por
parte del titular, pero al mismo tiempo renace en cabeza del adquirente
legitimo, quien puede poner en circulacion la obra en una cadena suce-
siva de transferencias de la propiedad en el mercado de segunda mano.

Ahora bien, el debate sobre este asunto en el dmbito digital es que
el agotamiento del derecho de distribucién respecto a las obras litera-
rias y artisticas estd expresado en el wer de la siguiente manera:

Art. 6 (2): Nada en el presente Tratado afectara la facultad de las partes
contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se
aplicard el agotamiento del derecho del parrafo 1) después de la primera
venta u otra transferencia de la propiedad del original o de un ejemplar de la

obra con autorizacién del autor (cursivas nuestras).

Es decir, opera el agotamiento del derecho de distribucién al produ-
cirse la primera venta u otra transferencia de la propiedad del original
o de un ejemplar de la obra, pero en relacién a copias que se ponen
en circulacién como objetos tangibles. Esto estd clara y expresamente
establecido en la Declaracion Concertada respecto de los articulos 6 y
7 del mismo tratado, que reza:
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Tal como se utilizan en estos articulos, las expresiones copias y origi-
nales y copias sujetas al derecho de distribucién y al derecho de alquiler
en virtud de dichos articulos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas

que se pueden poner en circulacién como objetos tangibles (cursivas nuestras).

Entonces, si el agotamiento del derecho de distribucion se aplica
en el caso de copias tangibles, la pregunta es: ;quiere decir entonces
que en la distribucion digital a través de plataformas digitales, al no
existir copias tangibles cuya propiedad se transfiere, sino mas bien con-
tenidos puestos a disposicién previa transformacién a un sistema de
digitos para su tratamiento informético, no procede el agotamiento del
derecho de distribucion?

Sin perjuicio de algunos criterios contrarios a la jurisprudencia,* la
respuesta es: no procede. Y ello es asi si tomamos en consideracién las
siguientes disposiciones:

— el articulo 6 del apric;

— los articulos 6(1) y 6(2) del wer y su Declaraciéon Concertada
respecto de los articulos 6 y 7;

— los articulos 8.2) y 12.2) del wppT y su Declaracién Concertada
de los articulos 2.e), 8,9, 12y 13;

— el articulo 4 apartado 2 de la Directiva 2001/29/UE relativa al
derecho de autor y derechos afines al derecho de autor en la so-
ciedad de la informacién;

— el articulo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24/CE relativa a la
proteccion de programas de ordenador; y

— los articulos 106(3) y 109(a) de la Copyright Act de los Estados
Unidos, de 1976.

¥ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de fecha 3 de julio de 2012, UsedSoft
v. Oracle, C128/11, EU:C:2012:407 [en linea], <http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf’docid=124564&doclang=ES> [Consulta: 12/11/2017]. Esta sentencia es un
gran precedente de agotamiento en el ambito digital en la Unién Europea, a propésito de
un caso que hace referencia al licenciamiento de software.
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En todas estas disposiciones se hace alusién a objetos tangibles o
copias fisicas, no digitales. Con lo cual, la transferencia de la propiedad
sobre contenidos digitales tipo libro electrénico no confiere al compra-
dor o usuario final respecto de tales copias digitales adquiridas licita-
mente en plataformas de publicacion digital el derecho de revenderlas
en un mercado de segunda mano, pues al no agotarse este derecho de
distribucién, permanece en cabeza del autor o cualquier titular deri-
vado que detente los derechos bien por disposicién contractual entre
vivos, por causa de muerte o por disposicion de la ley.

V. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE
AUTOPUBLICACION POR EL USO ILICITO DE CONTENIDOS PROTEGIDOS
POR DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Autopublicar en las plataformas digitales puede dar origen a una se-
rie de situaciones en las que estas pueden ser declaradas responsables a
propdsito de los contenidos generados por sus usuarios. En el contexto
de este trabajo, solo nos referiremos a los contenidos protegidos por de-
recho de autor y derechos conexos y, en particular, a las obras literarias.

A. Las plataformas digitales de autopublicacion como servicios de
la sociedad de la informacion

Juridicamente, las plataformas digitales de autopublicacién (ppa)
constituyen un servicio de la sociedad de la informacién, en los tér-
minos establecidos en la Directiva 98/48/CE (D-98/48) del 20 de julio
de 1998 que modifica la Directiva 98/34/CE (D-98/34) por la que se
establece un procedimiento de informacién en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas y en la Directiva 2000/31/CE (D-2000/31)
del 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos juridicos de
los servicios de la sociedad de la informacién, en particular el comercio
electrénico.

En efecto, la D-98/48/CE define en el articulo 1 apartado 2 los ser-
vicios de la sociedad de la informacién en los siguientes términos:
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2) «servicio»: todo servicio de la sociedad de la informacidn, es decir,
todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneracién, a dis-
tancia, por via electrénica y a peticién individual de un destinatario de

servicios.

Entendiéndose que «a distancia» significa un servicio prestado sin
que las partes estén presentes simultdneamente; «por via electrénica»,
enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos
electrénicos de tratamiento (incluida la compresion digital) y de alma-
cenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente
por hilos, radio, medios 6pticos o cualquier otro medio electromagné-
tico; y «a peticién individual de un destinatario de servicios», que es
prestado mediante transmisién de datos a peticion individual.

En cuanto a los servicios que pudieran estar comprendidos en la de-
finicién, la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrénico establece
en el considerando 18 lo siguiente:

Los servicios de la sociedad de la informacién cubren una amplia varie-
dad de actividades econémicas que se desarrollan en linea; [...] Los servi-
cios de la sociedad de la informacién no se limitan Gnicamente a servicios
que dan lugar a la contratacién en linea, sino que también, en la medida
en que representan una actividad econémica, son extensivos a servicios no
remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofre-
cer informacién en linea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen
instrumentos de bidsqueda, acceso y recopilacién de datos. Los servicios
de la sociedad de la informacién cubren también servicios consistentes en

facilitar un acceso a una red de comunicacién.

Este criterio quedo establecido, ademds, entre otras, en la sentencia
Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment® del Tribunal de Justicia

5 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea (Sala Tercera), de fecha
15 de septiembre de 2016, Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment, C484/14,

EU:C:2016:689 [en linea], <http://curia.europa.eufjuris/document/document.jsf?dir=
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de la Unién Europea, (Sala Tercera), de fecha 15 de septiembre de
2016, en los siguientes términos:

A este respecto, resulta, por una parte, de los considerandos 2 y 19
de la Directiva 98/48, que debe entenderse que el concepto de «servicio»
utilizado en la Directiva 98/34 tiene el mismo sentido que el que figura en
el articulo 57 del TFUE. Pues bien, en virtud de dicho articulo 57, se consi-
deran «servicios», en particular, las prestaciones realizadas normalmente a

cambio de una remuneracién.

De manera que las PpA, al cumplir los cuatro criterios anteriores de
prestar el servicio: a distancia, a solicitud individual de un destinatario
del servicio, por via electrénica y a cambio de una remuneracién, es
un servicio de la sociedad de la informacién, con las implicaciones
juridicas que ello conlleva. En este sentido, abordaremos el asunto de
la responsabilidad —y, por ende, los supuestos de exencién de la respon-
sabilidad— en la prestacién del servicio de autopublicacion.

B. Los supuestos por uso ilicito de contenidos que pudieran dar
lugar a la responsabilidad a propésito de la autopublicacion

En este apartado destacaremos las conductas desplegadas a lo largo
del proceso de produccién editorial y en virtud de las cuales pudiera
acarrearse algtn tipo de responsabilidad para el autor o editor indepen-
diente y para la ppa, segtn los casos, a propdsito de los contenidos del
libro electrénico.

En el 4mbito tradicional, el proceso de produccién editorial abarca,
por lo menos, las siguientes fases o procesos: edicién, correccién de esti-
lo, disefio editorial, diagramacién y montaje, publicacién, distribucién,
y promocién. En cambio, en la produccién editorial alternativa los pro-
cesos responden al ciclo: escritura, publicacién, promocién, edicién,

&docid=183363&doclang=ES&mode=req&occ=first&pagelndex=0&part=1&text=>
[Consulta: 15/11/2017].
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correccion, disefio,(re)publicacion, distribucién y promocién.?® En este
tltimo caso, los procesos de produccién se repiten, pero algunos se sola-
pan y pueden ser considerados de una forma distinta a la habitual. En la
autopublicacién, salvo los procesos de publicacién y distribucién, que
asume la plataforma digital, todos los demds quedan a cargo del autor o
editor independiente que se suscribe a estos programas.

Ahora bien, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que en cualquiera de
estos eslabones de la cadena de produccion editorial, incluso en el en-
torno digital, se incurra por accién u omisién en violaciones al derecho
de autor o derechos conexos a propésito del uso de obras y prestacio-
nes. Ello podria ocurrir principalmente, pero no exclusivamente, en los
siguientes casos:

a) Uso de textos, imdgenes u otro contenido ajeno protegido como parte
del contenido del libro electrénico. Este uso puede ser total o parcial, y
dependiendo de la naturaleza del uso, podria constituir una pues-
ta a disposicion, reproduccién o distribucion ilicitas si no cuenta
con la autorizacién correspondiente. Ello se evita solicitando las
licencias de uso correspondientes, bien directamente al autor de
las obras, bien a cualquier otro titular de los derechos econémicos
sobre ellas. A menos, por supuesto, que tal utilizacién se haga en
el marco de un limite?” al derecho de autor o derechos conexos.

b) Traduccion total o parcial de una obra preexistente objeto de la auto-
publicacion. La traduccién es un acto de transformacién de una

% CaMacHO, M. (2017): «Plataformas digitales y tendencias editoriales», charla dictada

el 17 de noviembre de 2017 en la Biblioteca Eugenio Montejo, Los Palos Grandes, Caracas
(Venezuela).

21 Supuestos especiales, establecidos por la ley, en que el monopolio de explotacién
econémico discrecional sobre las obras, respecto de algunas operaciones, queda fuera del
alcance del autor. Cfr. DELcaDO Porras, A. (1998): Panordmica de la proteccién civil y penal
en materia de propiedad intelectual. Madrid: Civitas, p. 40. Tales supuestos deben responder
a la prueba del criterio triple o prueba de los tres pasos, segiin la cual, una excepcién o
limite solo se circunscribird: a) a ciertos casos especiales, b) no deber4 atentar contra la
explotacién normal de la obra u objeto de los derechos conexos, y ¢) no deberd causar un
perjuicio injustificado a los intereses legitimos de los titulares de los derechos.
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obra preexistente, y en el supuesto de que se lleve a cabo con la
autorizacién del autor o titular de los derechos de explotaciéon
sobre la obra original, serd entonces una obra nueva derivada.
Caso contrario, serd ilicita y en el supuesto de autopublicacién
dara lugar a responsabilidad civil o penal por hecho propio o
ajeno, segin los casos.

Publicacién vy puesta a disposicion del priblico de obras. De acuerdo
al articulo 8 del wcr, se amplia el concepto de comunicacién
publica del Convenio de Berna a todas las categorias de obras y
engloba también las transmisiones mediante sistemas interacti-
vos, comprendida la puesta a disposicién de obras, de tal manera
que los miembros del publico puedan acceder a estas obras desde
el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.?® Los actos
cubiertos por el concepto publicacién estan relacionados con la
copia, mientras que la puesta a disposicién abarca a estos y a los
que no estdn relacionados con la copia. Este articulo 8 del wer (y
10y 14 del wepT en el caso de los titulares de derechos conexos)
otorga al autor el derecho exclusivo de permitir a los miembros
del publico acceder a obras literarias y artisticas desde el lugar y el
tiempo que cada quien elija. En este sentido, «el texto podria ser
leido para referirse al lugar en red, por ejemplo, un web site que el
usuario contacte para obtener acceso a la obra».” De modo que
serfa ilicito llevar a cabo un acto de puesta a disposicion sin la
autorizacion de los titulares de derechos correspondientes.
Almacenamiento de obras en plataformas de publicacion digital. Como
sostiene Ficsor, la reproduccion consiste en una fijacién de una
obra u objeto de derechos conexos suficientemente establecida
como para que pueda ser percibida, reproducida y comunicada.
«El almacenamiento de obras en una memoria electrénica (de

Ficsor, M. Ibidem, p. 214. Puede ahondarse también acerca del alcance del concepto

puesta a disposicién del piblico, al Cfr. RickersoN, S & GINSBURG, J. (2005): International
Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond. New York: Oxford
University Press, volumen I, pp. 746 y 747.

Rickerson, S & GINSBURG, J. (2005). Ob. Cit., p. 748.
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computadoras) también constituye reproduccién, ya que respon-
de plenamente a este concepto».” Tal disposiciéon quedd expre-
samente establecida en la Declaracién Concertada respecto del
articulo 1.4) del wcr, en los siguientes términos: «[...] Queda en-
tendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte
electrénico de una obra protegida, constituye una reproduccién
en el sentido del articulo 9 del Convenio de Berna», y, por lo
tanto, un derecho exclusivo del autor de la obra objeto del alma-
cenamiento.

e) La distribucién del original o copias de la obra. Como nos ensefia
Lipszyc, el derecho de reproduccién «lleva implicita facultad ex-
clusiva de decidir si los ejemplares a los cuales se ha incorporado
la obra (o su original) seran puestos a disposicién del publico [...]
a qué titulo —si por venta o por alquiler o por cualquier otro— qué
dreas geograficas y durante qué plazo».’! El derecho de distribu-
cién estd consagrado en el articulo 6.1 del wer?? limitado a los
actos de circulacién de la sola propiedad del soporte y coexiste
con un derecho auténomo de alquiler, previsto en el articulo 7
ejusdem. Establece el referido articulo 6.1 lo siguiente:

Los autores de obras literarias y artisticas gozardn del derecho ex-
clusivo de autorizar la puesta a disposicién del piblico del original y de
los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de la

propiedad.

% Ficsor, M. Ibidem, p. 320.

31 Lipszye, D. (2004): Nuewos temas de derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires:
UNESCO/CERLALC/ ZAVALIA, pp. 127 y 128.

2 Yenlosart. 8.1) y 12.1) del wept. En el 4mbito tradicional, el derecho de distribucién
aparece consagrado en los articulos 14.1 y 14bis.2.b) del Convenio de Berna, en relacién
con las obras cinematograficas. Si embargo, como nos ensefia Lipszyc, el derecho de
distribucién, como colorario inseparable del derecho de reproduccién expresamente
reconocido en el articulo 9.1 del Convenio de Berna, se considera que estd implicito en

éste. Cfr. Lipszyc, D. (2004): Nuevos Temas [...] Ob.Cit., p. 130.
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De la anterior disposicion se infiere que cuando hablamos de la dis-
tribucién como facultad exclusiva del autor, nos referimos a la puesta
a disposicién del puablico del original o ejemplares de la obra, pero solo
en relacién con la venta, pues es el negocio juridico en que opera la
transferencia de la propiedad, por oposicion a otras donde solo ocurre
la posesién, como son los casos del alquiler o préstamo.

Los otros dos aspectos a considerar son el de la naturaleza del so-
porte objeto de la distribucion y el agotamiento del derecho. En este
sentido, sefiala la Declaracién Concertada respecto de los articulos 6
y 7 que tal como se utiliza en ambos articulos las expresiones copias y
originales y copias, sujetas al derecho de distribucion y al derecho de
alquiler en virtud de dichos articulos, se refieren exclusivamente a las
copias fijadas que se pueden poner en circulacién como objetos tangi-
bles. Es decir, la Declaracién Concertada limita el objeto del derecho
de distribucién a copias fisicas, «con lo cual se excluye la transmisién
digital del 4mbito del derecho de distribucién, pero eso no significa
que los Estados miembros del weT no puedan clasificar la transmision
digital como una forma de distribucién, sino solamente que el weT no
requiere que lo hagan».”

Finalmente, las consideraciones respecto del agotamiento referido
en el articulo 6, 2 ya fueron formuladas anteriormente vy, por lo tanto,
se dan aca por reproducidas.

C. La responsabilidad en los términos y condiciones de uso de las
plataformas digitales de autopublicacion

Como se indicé anteriormente, las plataformas digitales de auto-
publicacién (ppa) de obras escritas son un servicio de la sociedad de
la informacién. Por lo tanto, dependiendo de las actividades que des-
plieguen en el ejercicio del objeto de su modelo de negocio en linea
(en este caso publicacién y comercializacion a través de la puesta a

33

RickeTson, S & GINSBURG, J. (2005): International Copyright and Neighbouring Rights:
The Berne Convention and Beyond. New York: Oxford University Press, volumen I, p. 697.
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disposicién de los contenidos cargados por sus usuarios), y de que ellas
se lleven a cabo con la autorizacién expresa de los titulares de derechos
sobre tales obras u objeto de derechos conexos, podrian beneficiarse
o no de las exenciones de responsabilidad previstas en determinados
supuestos para tales servicios.

Algunas de las actividades que se llevan a cabo en la red son mds
relevantes que otras en el contexto de esta investigacion. Por ejemplo,
como sostiene Lipszyc, y en el marco del articulo 512 de la Digital Mi-
lleniun Copyright Act, cuatro son las actividades que habitualmente se
prestan en la red y en virtud de las cuales los proveedores de servicios
en linea quedan exentos de la obligacién de reparar los dafios ocasio-
nados como consecuencia de las infracciones al copyright. Son ellas:

(a) la mera transmisién de contenidos, (b) el almacenamiento temporal
en caching, (c) el alojamiento de datos o hosting de sitios o pginas web de
terceros, (d) el uso de herramientas para localizar informacién (motores
de bisqueda) incluyendo directorios, referencias, pointers y enlaces de hi-
pertexto por medio de los cuales se dirige a los usuarios a contenidos en
infraccién. En relacién con cada una de estas actividades, las respectivas
disposiciones establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores
de servicios en linea para poder sustraerse a la obligacién de reparar los
dafios ocasionados como consecuencia de las infracciones al copyright rea-

lizadas por sus usuarios.**

La Directiva 2000/31/CE relativa a los aspectos juridicos de los
servicios de la sociedad de la informacién, en particular el comer-
cio electrénico en el mercado interior (Directiva sobre Comercio

3% Lipszye, D. (2005): «Responsabilidad de los proveedores de servicios en linea por

infracciones del derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital: anilisis de la
jurisprudencia internacional», Documento preparado para el x1 curso académico regional
OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para pafses de América Latina: «El
derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital», Asuncién. Paraguay, omp1
[en linea], <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_

da_asu_05_7.pdf> [Consulta: 18/11/2017].
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Electrénico), también tiene tres supuestos relativos a: a) mera trans-
misién (art. 12), b) memoria tampén (art. 13), y ¢) alojamiento de
datos (art. 14).

En el caso del alojamiento de datos, que es uno de los supuestos que
guardan mayor relacién con las plataformas digitales de autopublica-
cién, estas se beneficiaran de la limitacién de responsabilidad si actian
con prontitud para retirar los datos de que se trate o impedir el acceso
a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilicitas
(considerando 46 y articulo 14).

Por su parte, los términos y condiciones de las ppa, en este caso del
programa Kindle Direct Publishing (kpr, que hemos tomado como ma-
terial para desarrollar este trabajo), traen una cldusula de la exencién
de la responsabilidad de la plataforma, en los siguientes términos:

[...] El editor reconoce que estd de acuerdo en que Amazon no puede
garantizar que los libros electrénicos enviados por, o en nombre de, el edi-
tor estén protegidos frente al robo o el uso fraudulento, o que los clientes
cumplan las normas de uso de contenidos que Amazon pueda hacer aplica-
bles en relacién con el uso de libros electrénicos, y que Amazon no tendra
ninguna responsabilidad derivada del fallo de alguno de los procedimien-
tos o sistemas de seguridad o del incumplimiento por parte de un cliente

de cualquiera de las normas de uso.

V1. VIGENCIA Y TERMINACION DEL CONTRATO DE
AUTOPUBLICACION DIGITAL

El acuerdo para usar el programa Kpp entra en vigor en el momento
en que el usuario lo acepta al darse de alta en la plataforma y perma-
necera vigente hasta que las partes (el usuario o Amazon) lo den por
terminado.

Amazon se reserva el derecho de dar por terminado el acuerdo
y a dar de baja la cuenta del usuario del programa kpp en cualquier
momento. En ese caso, se lee en los términos y condiciones de uso: «le
avisaremos en un plazo de 5 dias laborables tras su resolucién».
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El usuario también tiene derecho a dar por terminado unilateral-
mente el acuerdo en cualquier momento, en cuyo caso ha de enviar la
correspondiente notificacién y en ese supuesto la plataforma dejara de
vender sus libros electrénicos en un plazo de 5 dias contados desde la
fecha en que se haya hecho la notificacion.

Otro asunto que guarda relacién con la suspensién de la cuenta o
terminacion del contrato es la posibilidad de que la plataforma pueda
seguir atendiendo pedidos o demandas de libros electrénicos por parte
de los usuarios, aun después de terminado el contrato. Ello serd posible
solo si se trata de nuevos requerimientos de usuarios que hayan adqui-
rido el libro electrénico con antelacién a la terminacién del contrato,
0 que requieran algin tipo de soporte en relacién con ellos.

Finalmente, y no obstante la terminacién del contrato, los térmi-
nos y condiciones de uso sefialan expresamente que seguirdn vigentes,
entre otras, las estipulaciones del acuerdo relativas a regalias y pagos, y
concesion de licencias a la plataforma respecto de los libros que hayan
sido autopublicados antes de la terminacién del contrato y cualesquiera
otras disposiciones que, por su naturaleza, estén pensadas para mante-
ner su vigencia mds alld de la terminacion.

VII. A MANERA DE CONCLUSION

Es un hecho que el acceso y los habitos de lectura de obras escritas
han evolucionado hacia modelos que hoy son posibles gracias al desa-
rrollo de Internet como herramienta de comunicacién. Se ha evolucio-
nado desde un sistema tradicional en que las obras escritas se ponen a
disposicion a través de un flujo habitual de distribucién, compuesto por
procesos de edicién, correccion, disefio editorial, diagramacién y mon-
taje, publicacién, distribucién y promocién, a un modelo alternativo
y mds dindmico en el que la escritura y la publicacién anteceden en el
flujo al resto de los procesos.

De esta forma, los autores y editores, sobre todo los de menores
facilidades para acceder el circuito tradicional, han conseguido en las
plataformas de autopublicacién una respuesta ttil y necesaria a su pre-
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tension de poner a disposicion las obras. Los usuarios, que son a su vez
productores y consumidores —prosumidores—, también se han integrado
cada vez méds en esta dindmica de autopublicacién. Solo falta pregun-
tarse si esas facilidades brindadas por la tecnologia han traido consigo
—mas alld de la puesta a disposicién y acceso a las obras escritas— ma-
yores beneficios econémicos a todos los sectores (autores, editores in-
dependientes, plataformas digitales y usuarios) cuyos intereses guardan
relacién con la autopublicacién. Ello viene a colacién a propdsito de
que lo ideal en un sistema que se ha convertido en una real alternativa
en el mercado de la publicacién de obras escritas es que cree un verda-
dero equilibrio en los beneficios que brinda.
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Resumen

En los tltimos afios ha habido una proliferacion de leyes que san-
cionan los mismos hechos con diferentes penas, partiendo del objeto
perseguido en cada una de ellas. Esto se ha puesto de manifiesto con
la inclusién de sanciones para los delitos contra la propiedad inte-
lectual e industrial, no solo en las leyes especiales, sino también en
las que regulan la materia: la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
de fecha 8 de mayo del afio 2000, modificada por la Ley No. 424-06
de Implementacién del Tratado de Libre Comercio entre la Repu-
blica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América
(Dr-cAFTA), del 20 de noviembre del afio 2006, y la Ley 65-00 de
Derecho de Autor, del 21 de agosto del afio 2000. Como veremos
en este articulo, lo interesante es que alguna de estas disposiciones
legales complementarias —como las de lavado de activos— contiene
sanciones para la violacién de los derechos de propiedad industrial



Nuevas sanciones a la violacién de los derechos intelectuales...

e intelectual mas severas que las previstas en sus respectivas leyes
especiales.

PALABRAS CLAVES: PROPIEDAD INTELECTUAL — DERECHO DE AUTOR — PROPIEDAD INDUS-
TRIAL — COMPETENCIA DESLEAL — INFRACCIONES PRECEDENTES — LAVADO DE ACTIVOS —

DELITOS ELECTRONICOS — CODIGO PROCESAL PENAL — SANCIONES

Abstract

In recent years there has been a proliferation of laws that sanction
the same issues with different penalties, considering the object pursued
in each of them. This has been shown by the inclusion of sanctions
for crimes against intellectual and industrial property, not only in the
special laws that regulate the matter: Law 20-00 on Industrial Property,
dated May 8%, 2000, amended by Law No. 424-06 of Implementation
of the Free Trade Agreement, between the Dominican Republic, Cen-
tral America and the United States of America (DR-cAFTA), of Novem-
ber 20", 2006 and Law 65-00 of Copyright, of August 21%, 2000. The
interesting thing, as we will see in this article, is that some of these
complementary legal provisions, as those for money laundering, contain
sanctions for the infringement of industrial and intellectual property
rights, more severe than those provided in their respective special laws.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY — COPYRIGHT — INDUSTRIAL PROPERTY — UNFAIR
COMPETITION — PREVIOUS INFRINGEMENTS — MONEY LAUNDERING — ELECTRONIC CRIMES —

CRIMINAL PROCEDURE CODE — SANCTIONS

Sumario: [. Introduccion. II. De la Propiedad Industrial. III. Derecho
de Autor o Propiedad Intelectual. IV. Leyes posteriores que sancionan
la violacién de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. V.
Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. VI. Ley 10-15, que mo-
difica la ley 76-02 del 19 de julio del 2002 que establece el Codigo
Procesal Penal. VII. Ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tec-
nologia de fecha 23 de abril del 2007. VIII. Ley 155-17 sobre Lavado

de Activos y Financiamiento al Terrorismo. IX. Conclusién.
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I. INTRODUCCION

En los dltimos afios ha habido una proliferacion de leyes que san-
cionan los mismos hechos con diferentes penas, partiendo del objeto
perseguido en cada una de ellas. Esto se ha puesto de manifiesto con
la inclusién de sanciones para delitos contra la propiedad intelectual e
industrial, no solo en las leyes especiales respectivas sino, ademads, en
otras leyes que detallaremos adelante.

Las sanciones a las violaciones de los derechos de propiedad inte-
lectual e industrial estdn contempladas de manera expresa en las leyes
especiales que regulan la materia en nuestro pafs: la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, de fecha 8 de mayo de 2000, modificada por la
Ley 424-06 de Implementacién del Tratado de Libre Comercio en-
tre la Repidblica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de
América (DrR-caFTA), del 20 de noviembre de 2006, y la Ley 65-00 de
Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000, la que también ha sufrido
modificaciones por la referida Ley 424-06.

II. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la Ley 20-00, las sanciones a las infracciones cometidas por la
violacion de los derechos industriales van de seis meses a tres afios de
prisién correccional y multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios
minimos. Las mismas se aplicardn a quien de manera intencional y sin
el consentimiento del titular de un signo distintivo protegido por el de-
recho marcario «[...] use en el comercio un signo idéntico o una marca
registrada, o una copia servil o una imitacién fraudulenta de esa marca,
en relacién a los productos o servicios que ella distingue, o a productos
o servicios relacionados».! De la misma manera, se sanciona a aquellos
que usen un nombre comercial, un rétulo o un emblema, bajo con-
diciones especificas como es la similitud del uso de dichos signos en

' Articulo 166, numeral 1, literal a de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
modificado por el articulo 26 de la Ley 424-06.
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negocios idénticos o relacionados, o usen un signo distintivo parecido
a otro signo que dé lugar a confusién.? El uso de indicaciones geogréfi-
cas falsas o susceptibles de engafar al publico sobre la procedencia de
un producto o servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante
o comerciante del producto, también esta ley lo considera violatorio
de los derechos de propiedad industrial y, por lo tanto, sus infractores
pueden ser sancionados con las penas antes sefialadas.’

También sanciona a quienes usen en el comercio una denomina-
cion de origen falsa o engafiosa o la imitacién de una denominacion
de origen acompafiada de las expresiones tales como «tipo», «género»,
«manera», «incautacién» y otras calificaciones andlogas;* o a quienes
ofrezcan en venta o pongan a circular los productos o presten servicios
con las marcas que contengan una denominacién de origen falsa’ o en
las condiciones antes sefialadas.

En el caso de las patentes, la Ley 20-00, de manera expresa, sancio-
na al que, sin la licencia respectiva o sin el consentimiento del titular
de la patente, modelo de utilidad o disefio industrial, fabrique o ela-
bore productos amparados por una patente de invencién o modelo de
utilidad; venda o ponga en circulacién productos amparados por una
patente de invencién o modelo de utilidad; utilice procesos patenta-
dos; ofrezca en venta, venda o utilice, importe o almacene productos
que sean resultado directo de la utilizacién de un proceso patentado;
reproduzca disefios industriales protegidos por un registro; y al que —sin
ser titular de una patente o modelo de utilidad, o habiendo vencido
los derechos que le fueron conferidos por su titular— se sirva en su pro-
ducto o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir
al pablico a error.® Igualmente, sanciona al que oculte o suministre
informaciones falsas a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

2 Articulo 166, numeral 1, literal b de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado
por el articulo 26 de la Ley 424-06.
Articulo 166, numeral 1, literal c, Ibidem.
4 Articulo 166, numeral 1, literal d, Ibidem.
5> Articulo 166, numeral 1, literal f, Ibidem.
¢ Articulo 166, numeral 2, Ibidem.
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(oNAPI) O se asocie a personas que, conociendo la ilicitud del hecho,
tomen parte de éL.7

La Ley 20-00 contiene dos vias para reclamar un derecho marcario:
la via administrativa y la via judicial.

La via administrativa se inicia por ante el director del departamen-
to correspondiente de la ONAPI, y termina con una resolucién de su
director general. Conforme a la Ley 20-00, esta resolucién puede ser
recurrida por ante la Cdmara Civil de la Corte de Apelacién corres-
pondiente. La Ley 20-00 indica en su articulo 157 numeral 2 que este
recurso se interpondrd por ante la Camara Civil de la Corte de Ape-
lacién que corresponda a la jurisdiccion donde se encuentre ubicada
la onaPl, y considerando las disposiciones de la Constitucién de la
Reptblica promulgada en fecha 26 de enero de 2010, no obstante, hay
decisiones de la Suprema Corte de Justicia que han determinado que,
en algunos casos, especificamente cuando la discusion se refiere a «un
acto administrativo dictado por una autoridad estatal en el ejercicio de
su funcién administrativa», el tribunal competente es el Tribunal Con-
tencioso Administrativo.® Es obvio que esta disposicién constitucional
no existia al momento de ser promulgada la referida Ley 20-00.

T Articulo 166, pérrafo I, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el
articulo 26 de la Ley 424-06.

8 A) Sentencia de la scjy ndmero 150, del 15 de abril de 2015: «Considerando, que por
dltimo y en cuanto a lo establecido por el tribunal a-quo de que el articulo 157.2 de la
Ley ndm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, dispone que las resoluciones del Director
General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podran ser recurridas ante la
Corte de Apelacién del Departamento Judicial correspondiente en sus atribuciones civiles
y comerciales, texto que ha pretendido invocar dicho tribunal para justificar su decisién,
esta Tercera Sala ratifica el criterio sostenido en decisién anterior en el sentido de que:
«La disposicién contenida en el citado articulo 157 de la Ley ndm. 20-00 se encuentra
actualmente afectada de una incompetencia sobrevenida, lo que le resta a dicha corte de
apelacién, como tribunal de derecho comtn, luego de la Reforma Constitucional de 2010,
la facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisién recurrida,
como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo dictado por una
autoridad estatal en el ejercicio de su funcién administrativa, puesto que esta materia es
de la competencia exclusiva de la jurisdiccién contencioso administrativa, porque asf lo
dispone la Constitucién como norma sustantiva y suprema que se impone a todos”; (Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia del 30 de julio de 2014, Shell International
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Mediante la via judicial, el agraviado puede incursionar en acciones
penales y acciones civiles, tal como se establece en los articulos 167 y
168 de la referida ley, modificada por la Ley 424-06.

La accién civil por infracciéon de un derecho marcario podrd ser
intentada por el titular del derecho contra cualquier persona que lo
viole. Incluso puede actuar contra la persona que «ejecute actos que
manifiesten evidentemente la inminencia de una infraccién».’

Las acciones judiciales penales pueden ser iniciadas mediante ac-
cién privada o accion publica, tal como est4 dispuesto en el articulo 32
del Cédigo Procesal Penal vigente. Asimismo, cualquier persona podra
demandar cargos penales en caso de presuntas violaciones de falsifica-
cién de marcas, y el Estado podr4 realizar de oficio investigaciones u
otras medidas a fin de preservar pruebas y prevenir la continuacién de
la actividad infractora.'

Se consideran violatorios de los derechos de propiedad industrial los
actos de competencia desleal. Sobre el particular, de manera expresa,
la Ley 20-00 enumera los actos que considera competencia desleal, y
dispone en su articulo 182 que cualquier persona que se sienta afectada
por la comisién de uno de ellos «podra pedir al tribunal competente,
que se pronuncie sobre su licitud o ilicitud». Este caso, conforme a las

Brands AG vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial); que en consecuencia, al
no decidirlo asf y por el contrario, proceder a declarar su incompetencia por los motivos
indebidos que constan en su decisién, el Tribunal Superior administrativo dicté una
sentencia carente de base legal que desconocié la supremacia de la Constitucién, por lo
que debe ser casada; con la exhortacién al tribunal de envio de que al conocer nuevamente
el asunto observe la disposicién contenida 22 en el articulo 60, pdrrafo III de la Ley ndm.
1494 de 1947, que le exige acatar los puntos de derecho que han sido objeto de casacién
por esta Suprema Corte de Justicia». B) Sentencia de la scy ndmero 237, de fecha 27 de
mayo de 2015: «Considerando, Que al ser la Jurisdiccién Contencioso Administrativa la
competente para conocer de la legalidad de los actos de la administracién procede casar la
sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo a fin de que sea
apoderado nuevamente el Tribunal Superior Administrativo para que proceda a conocer
el fondo del asunto».

?  Articulo 168, numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

10 Articulo 167, numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el
articulo 27 de la Ley 424-06.
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disposiciones de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, corres-
ponde a la jurisdiccién contenciosa administrativa.

I11. DERECHO DE AUTOR O PROPIEDAD INTELECTUAL

También contempla la Ley 65-00, modificada por la Ley 424-06,
entre otras acciones a seguir en caso de violaciéon de un derecho de
propiedad intelectual, medidas de fronteras, medidas conservatorias,
indemnizacion por dafios y perjuicios, asi como acciones por compe-
tencia desleal. Esta ley, en su articulo 169, establece prisién correccio-
nal de seis meses a tres afios y multa de cincuenta (50) a mil (1000)
salarios minimos a quienes incurran en una serie de actividades con
relacion a las obras literarias, artisticas o cientificas, de interpretacién
0 ejecucién artistica, de produccién fonogréfica o emisién de radiodifu-
sién, actividades tales como: difundir o registrarlas a su nombre, modi-
ficarlas, divulgarlas cuando sean inéditas o no divulgadas, atribuirse fal-
samente su titularidad, difundirlas o comunicarlas al piblico alterando
su titularidad o suprimiendo el nombre o seudénimo del autor, publi-
carlas o interpretarlas con alteraciones o supresiones capaces de atentar
contra el decoro del autor o titular, y presentar declaracién falsa sobre
certificaciones de ingreso, repertorios y nimero de publicacién.!!

Dispone que incurren en multas de diez (10) a cincuenta (50) sa-
larios minimos quienes, estando autorizados para publicar una obra,
no mencionen al autor, traductor, adaptador, compilador o arreglista
de la obra; quienes publiquen la obra con abreviaturas, adiciones o
supresiones o con cualquier otra modificacién, sin la autorizacién del
autor; quienes abusen del derecho de cita permitido por la ley; quienes
usurpen, modifiquen o alteren el titulo protegido de la obra; en conse-
cuencia, quienes ejecuten cualquier accién que la modifique, desvirtde
o altere sin la autorizacién de su autor.!?

1 Articulo 169 de la Ley 65-00, modificado por el articulo 56 de la Ley 424-06.
12 Articulo 170 de la Ley 65-00.
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Permite esta Ley 65-00 que el titular de un derecho de autor o afin
pueda decidir por cual via —entre la civil, represiva o administrativa—
va a iniciar una accién y proceder en ejercicio de los derechos confe-
ridos. Establece, ademads, sanciones de tipo econémico, con multas de
diez (10) a cincuenta (50) salarios minimos, en circunstancias especia-
les cuando aun estando autorizado por el autor, una persona no cumpla
con los requisitos de publicacién, menciones, o que de alguna manera
altere la obra protegida.”

IV. LEYES POSTERIORES QUE SANCIONAN LA VIOLACION DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Ademis de las leyes especiales previamente mencionadas: la 20-
00 y la 65-00, hay otras, como la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de
la Competencia, del 11 de diciembre de 2007; la Ley No. 10-15 que
introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002,
que establece el Cédigo Procesal Penal de la Republica Dominicana,
del 6 de febrero de 2015; la Ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta
Tecnologia, del 23 de abril de 2007; La Ley No. 155-17 sobre Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contemplan sancio-
nes que castigan ilicitos ya contemplados en dichas leyes especiales.!'*

B Articulo 170, numeral 1 de la Ley 65-00.

4 En este contexto, el articulo 11 de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia
establece como ilicitos los siguientes actos: «a) Actos de engafio. La utilizacién o difusién
de indicaciones incorrectas o falsas, publicidad engafiosa, la omisién de la verdadera
informacién o cualquier otro tipo de practica que, por las circunstancias en que tenga lugar,
sea susceptible de inducir a error a sus destinatarios; b) Actos de confusién. Todo acto que
se preste para crear confusién con la actividad, los productos, los nombres, las prestaciones,
el establecimiento y los derechos de propiedad intelectual de terceros. En particular,
dispone esta ley que se reputa desleal el empleo o imitacién de signos distintivos ajenos,
asf como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificacién que
en el mercado se asocien a un tercero. ¢) Actos de comparacién indebida. La comparacién
publica de actividades, prestaciones, productos, servicios o establecimientos propios o
ajenos con los de un tercero cuando la comparacién se refiera a extremos que no sean
objetivamente comprobables o que siéndolo contengan afirmaciones o informaciones
falsas o inexactas. d) Actos de imitacién. La imitacién sistemdtica de las prestaciones
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V. LEY 42-08 SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La Ley 42-08, al igual que la Ley 20-00, define la competencia des-
leal y contiene un listado nominativo mas no limitativo de los actos
que constituyen competencia desleal, y establece un procedimiento
administrativo y judicial administrativo para dirimir sus violaciones a
solicitud de la parte interesada. Las personas que se sientan afectadas
por tales hechos pueden, ademds de iniciar acciones civiles compen-
satorias por el dafio recibido, hacer uso de los mecanismos de recla-
macion y sancién establecidos en la referida ley, sin perjuicio de las
sanciones penales y civiles, atendiendo a la gravedad de la infraccién,
como antes dicho, tal como se desprende del articulo 183, numeral 1,
de la Ley 20-00, el cual indica que: «cualquier persona que se considere
perjudicada por un acto de competencia desleal podrd iniciar accién
ante la autoridad judicial competente».

En este sentido, la Ley 42-08 dispone en su articulo 12 que «[...] los
afectados podran acudir directamente por ante el juzgado de primera
instancia del domicilio del demandado, actuando en sus atribuciones
civiles y comerciales», o en su defecto, podrdn «iniciar el respectivo
procedimiento administrativo, de conformidad con las disposiciones de
esta ley, no podran demandar el resarcimiento de los dafios y perjuicios
que hubieren podido sufrir como consecuencia de pricticas prohibidas,
sino hasta después que la resolucion definitiva del Consejo Directi-
vo de la Comisién Nacional de Defensa de la Competencia haya sido
emitida». No obstante, «[...] las decisiones dictadas por el Consejo Di-
rectivo de la Comisién Nacional de Defensa de la Competencia serdn
objeto de un recurso contencioso administrativo, conocidas en dltima

e iniciativas empresariales de un agente econémico competidor cuando dicha estrategia
se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmacién en el mercado y exceda de lo
que segin las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. e)
Actos violatorios del secreto empresarial. La apropiacién, divulgacién o explotacién sin
autorizacién de su titular de secretos empresariales o industriales», entre otros, todos ellos
prohibidos por la ley especial sobre propiedad industrial.
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instancia por el Tribunal Superior Administrativo», conforme al proce-
dimiento establecido en la jurisdiccién Contencioso-Administrativa.®

Entre las acciones que contempla, se encuentra: el establecimien-
to de medidas cautelares tales como acceder a los lugares objeto de
inspeccién con el consentimiento de los ocupantes o mediante orden
judicial, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Procesal
Penal vy, segin el caso, autorizar el secuestro si hubiere la necesidad
de ello; y practicar diligencias probatorias, exdmenes de documentos
privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida que esta
solicite en el curso de una investigacién administrativa.'®

VI. Ley 10-15, QUE MODIFICA LA LEY 76-02 DEL 19 DE JULIO DE
2002 QUE ESTABLECE EL CODIGO PROCESAL PENAL

Esta ley dispone en su articulo 4, el cual modifica el articulo 32 de la
Ley 76-02, referido a la accién privada, que «Solo son perseguibles por
accién privada los hechos punibles siguientes: [...] 2) Violacién de propie-
dad industrial, salvo el caso de las marcas de fébrica que podra ser perse-
guida mediante accién privada o por accién publica». Y agrega que: «La
accién privada se ejerce con la acusacién de la victima o su representante
legal, conforme el procedimiento especial previsto en este cédigo».!”

5 Articulo 12 de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia: «Las acciones contra

las conductas de competencia desleal. La aplicacién de las disposiciones relativas a las
conductas previstas en esta seccién no podra condicionarse a la existencia de una relacién
de competencia entre el sujeto activoy el sujeto pasivo. En caso de infraccién a las normas de
competencia desleal establecidas en esta seccién los afectados podran acudir directamente
por ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, actuando en sus
atribuciones civiles y comerciales, sin necesidad de agotar la via administrativa y en
ejercicio de las acciones establecidas en el articulo 55 de la presente ley. Sin embargo, si los
afectados decidieren iniciar el respectivo procedimiento administrativo, de conformidad
con las disposiciones de esta ley, no podrdn demandar el resarcimiento de los dafios y
perjuicios que hubieren podido sufrir como consecuencia de practicas prohibidas, sino
hasta después que la resolucién definitiva del Consejo Directivo de la Comisién Nacional
de Defensa de la Competencia haya sido emitida».

16 Articulo 31, literales d y e de la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia.

17 Articulo 4 de la Ley 10-15 que modifica el art. 32 de la Ley 76-02 del 19 de julio de
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De lo anterior se deriva que se da la opcién a la victima de elegir
el tipo de accién que més convenga a sus intereses. De tal manera que
podria ir directamente al juez, presentando su acusacién conforme lo
establece el articulo 359 del Cédigo Procesal Penal, o formalizar una
denuncia o querella ante el ministerio publico para que este sea el que
impulse la accién, el cual debe inclusive perseguir de oficio este tipo
de infracciones.

VII. Ley 53-07 SOBRE CRIMENES Y DELITOS DE ALTA
TECNOLOGIA, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2007

Esta ley hace referencia a la violacién de la propiedad industrial
y al derecho de autor que se cometa a través «del empleo de sistemas
electrénicos, informdticos, telemdticos o de telecomunicaciones o de
cualquiera de sus componentes». También establece sanciones confor-
me lo dispongan las respectivas leyes 20-00 y 65-00 antes citadas.!® Es
decir, que la violacién de un derecho de propiedad industrial o dere-
cho de autor cometido por cualquiera de estos medios conllevarg las
mismas sanciones establecidas en las respectivas leyes como si fueren
cometidos de manera ordinaria.

VIII. Ley 155-17 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Por su parte, la Ley 155-17 establece que la violacién de los de-
rechos de propiedad intelectual constituye delito precedente para la

2002 que establece el Cédigo Procesal Penal.

18 Articulo 25 de la Ley 53-07 sobre crimenes y delitos de alta tecnologia, del 23 de
abril de 2007, relacionados a la Propiedad Intelectual y Afines: «Cuando las infracciones
establecidas en la Ley No. 20-00, del 8 de mayo del afio 2000, sobre Propiedad Industrial, y la
Ley No. 65-00, del 21 de agosto del afio 2000, sobre Derecho de Autor, se cometan a través
del empleo de sistemas electrénicos, informdticos, telemdticos o de telecomunicaciones,
o de cualquiera de sus componentes, se sancionard con las penas establecidas en las
respectivas legislaciones para estos actos ilicitos».
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tipificacién del crimen de lavado de activos, y si estdn presentes los
demds elementos del tipo, las sanciones podrian agravarse si el perju-
dicado en su derecho se acoge a la calificacién del delito de lavado de
activo. Ademds, la Ley 155-17, al margen de lo que establezca la Ley
20-00, de la Ley 65-00 y de la Ley 42-08, incluye otro 6rgano regulador
y procedimiento a seguir, y, en consecuencia, dichas tipificaciones po-
drian sacar el delito y la pena del contexto de las leyes especiales, a la
hora de establecer sanciones para dichas violaciones.

Esta ley tiene por objeto, conforme asi lo indica en su articulo 1,
literal a, tipificar los actos que considera lavado de activos, infraccio-
nes precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo.
Define como lavado de activos, en su articulo 2 numeral 15, como «el
proceso mediante el cual personas fisicas o juridicas y organizaciones
criminales, persiguen dar apariencia legitima a bienes o activos ilicitos
provenientes de los delitos precedentes sefialados en la presente ley».

También define, en el numeral 6 de su articulo 2, como circunstan-
cias objetivas para la calificacién como delitos de lavado o infracciéon
precedente o determinante del lavado de activos, «Al conjunto de he-
chos, indicios y/o evidencias que permiten concluir que una persona
tenia la intencién de incurrir en una de las actuaciones tipificadas en
esta Ley, o que tenfa conocimiento de que los activos, bienes, recursos
y otros instrumentos provienen de delitos determinantes del lavado de
activo»; incluyendo dentro de los delitos precedentes los siguientes:

«[...] piraterfa, pirateria de productos, delito contra la propiedad inte-
lectual, falsificacién de documentos publicos, falsificacién y adulteracién
de medicamentos, alimentos y bebidas, tréfico ilicito de mercancias, obras
de arte, esculturas, crimenes y delitos de alta tecnologia, uso indebido de
informacién confidencial o privilegiada, y manipulacién del mercado. Asi-
mismo, se considera como infraccién precedente o determinante, toda in-

fraccion grave sancionable con una pena punible no menor de 3 afios».”

9 Articulo 2, numeral 11 de la Ley No. 155-17, Ley contra el Lavado de Activos y el

Financiamiento del Terrorismo.
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Partiendo de este listado de infracciones, las violaciones, tanto de
la propiedad intelectual como de algunos aspectos de la propiedad in-
dustrial, se consideran delitos precedentes de lavado de activos y se
sancionan con penas de diez (10) a veinte (20) afios de prisién y mul-
tas de doscientos (200) a cuatrocientos (400) salarios minimos, y otras
sanciones que se indicardn mas adelante. Otros delitos contra la pro-
piedad industrial sancionados con penas no menores de tres (3) afios
también son considerados como tal.

En este orden y vista la enumeracién de delitos que conforman el
precedente de lavado de activos, partiendo de que menciona el tér-
mino «propiedad intelectual» y enumera algunas de las figuras que
integran la propiedad industrial, asi como otras de la propiedad inte-
lectual, como la pirateria y el trafico de obras de arte, no sabemos si
dentro del concepto «propiedad intelectual» estdn incluidas ambas
ramas (propiedad industrial y derecho de autor y conexos), siguiendo
el criterios de que ambos derechos son fruto del intelecto humano,
solo que una rama recae sobre las manifestaciones intelectuales dirigi-
das a las artes y la otra, a la industria. Con la propiedad intelectual se
propone la comunicacién de ideas, y la industrial, la transformacién
de la materia.?

Partiendo de que hay que hacer una interpretacion objetiva de la
ley, debemos destacar que las sanciones a estos delitos, como hemos
indicado, conforme estd contenido en el articulo 3 de la ley, oscilan
entre diez (10) a veinte (20) afios de prisién mayor y multas de dos-
cientos (200) a cuatrocientos (400) salarios minimos, ademas del «de-
comiso de los bienes ilicitos, valores, instrumentos y derechos sobre
ellos, inhabilitacién permanente para desempefiar funciones, prestar
servicios o ser contratado para entidades de intermediacién financiera,
mercado de valores y entidades pudblicas».?!

©  CaRrILLO, Jests M. y MoraLes Casas, Francisco, La propiedad industrial, Bogots,

Temis, 1973, pag. 39.
1 Articulo 3, numeral 1, de la Ley 155-17.
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También le serdn aplicadas sanciones conforme a esta ley, a las per-
sonas que adquieran, posean, administren o utilicen bienes, a sabiendas
de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes.?

De la misma manera, incluye como infractores de la ley y establece
sanciones penales a «La persona que asista, asesore, ayude, facilite, in-
cite, colabore con personas que estén implicadas en lavado de activos
para eludir la persecucién, sometimiento, condenacion [...]».?

Asi mismo, el articulo 11 de la ley dispone que «En todos los casos
de infracciones previstas en esta ley, la tentativa se castigard como la
infracciéon misma. Si la tentativa de comisién de uno cualquiera de los
delitos precedentes o de las infracciones penales castigadas por leyes
especiales con una pena imponible superior a los dos afios de prision,
genera algin bien, activo o derecho para los autores o participes, estos
se reputardn susceptibles de lavado de activos».

Es decir, que cualquiera de estos sujetos que cometa uno de esos
delitos precedentes estd cometiendo un delito que puede dar lugar a las
sanciones establecidas previamente indicadas.

IX. CoNCLUSION

Si observamos cada una de las leyes comentadas, en las mismas se
trata de alguna manera la violacién a los derechos de propiedad inte-
lectual y/o industrial. Y en cada una de ellas, se establecen sanciones
diferentes para cada modalidad de violacién de signos distintivos o de-
rechos intelectuales especificos.

En la Ley 20-00, las sanciones por la violacién de un derecho de
propiedad industrial van desde seis (6) meses a tres (3) afios de prisiéon
correccional y multas de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mini-
mos. En la Ley 42-08, sobre Defensa de la Competencia, las sanciones
pueden oscilar entre treinta (30) hasta tres mil (3000) veces el salario
minimo, independientemente de las sanciones penales y/o civiles que

22 Articulo 3, numeral 5, de la Ley 155-17.
B Articulo 3, numeral 5, de la Ley 155-17.
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puedan ser aplicadas conforme la gravedad de las mismas. Esta ley con-
templa todas las violaciones sobre competencia desleal contenidas en
la Ley 20-00. Y aunque la Ley 20-00 no incluye los casos de competen-
cia desleal dentro de las sanciones penales y econémicas, la Ley 42-08
si los tipifica y sanciona, y dice cudl es el medio para que las personas
que se sientan agraviadas por los mismos hagan valer sus derechos, tan-
to bajo el procedimiento administrativo como bajo el procedimiento
judicial administrativo correspondiente.

La Ley 10-15, articulo cuarto, que modifica el articulo 32, numeral
2, de la Ley 76-02, que establece el Cédigo Procesal Penal dominicano,
determina que la violacién a la propiedad industrial, «salvo el caso de
marcas, la cual podra ser perseguida mediante accién privada o por ac-
cion publica», es perseguible por accién privada. Es decir, que con esta
modificacién ambas posibilidades quedan abiertas para las acciones a
seguir en los casos de marcas de fabrica cuando se produzcan los ilicitos
contemplados en la Ley 20-00.

Por otra parte, la Ley 424-06 de Implementacion del Tratado de
Libre Comercio entre la Reptdblica Dominicana, Centroamérica y los
Estados Unidos de América (DR-caFTA) modifica la Ley 20-00 para
incluir algunos aspectos en el orden procesal, que complementan las
acciones penales por falsificacién de marcas, y que permiten aplicar de
manera supletoria el derecho penal comin, siempre que no contraven-
gan las disposiciones de la Ley 20-00.

Esta Ley 424-06 también modifica en la referida Ley 20-00 los ar-
ticulos 173, que se refiere a las medidas a solicitar en acciones civi-
les, 174, sobre las medidas conservatorias y medidas de fronteras, y
175, sobre el cédlculo de las indemnizaciones por dafios y perjuicios,
todo lo cual viene a complementar las disposiciones contenidas en la
Ley 20-00.

Como hemos visto, otra de las leyes que han ampliado la califica-
cién vy, por lo tanto, las sanciones por violacién de ciertos delitos a la
propiedad intelectual es la Ley 155-17 (sin aludir a la Ley 20-00). Tal
como comentamos, estas violaciones son consideradas precedentes de
lavado de activos y las sanciones por su comisién abarcan penas de

63



Nuevas sanciones a la violacién de los derechos intelectuales...

entre diez (10) y veinte (20) afios y multas de doscientos (200) a cua-
trocientos (400) salarios minimos.

Lo interesante de estas disposiciones es que la sancién para un mis-
mo hecho punible dependerd de la ley en la cual se fundamenten o
aleguen los derechos. Hoy dia, con la ley de lavado, cada una de las in-
fracciones en ella contempladas puede ser perseguida como precedente
de lavado y castigada con penas mucho maés severas que las previstas en
la ley especial sobre la materia.

Es decir, la Ley 155-17 complementa en cierto sentido los delitos
contenidos en las leyes 20-00 y 65-00 con una nueva calificacién: pre-
cedente de lavado. Podemos afirmar que es una ley especial inclusiva
complementaria, ya que contiene otros delitos contemplados en leyes
especiales de propiedad industrial y derecho de autor, y establece san-
ciones que, en cierta medida, complementan y amplian las sanciones
previstas en las referidas leyes.
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Resumen

Las indicaciones geogréficas y las denominaciones de origen van
adquiriendo mayor importancia en la Reptblica Dominicana a medi-
da que los productores dominicanos procuran ser cada vez més com-
petitivos mediante la diferenciacién de sus productos en los mer-
cados internacionales, donde la calidad y la reputacién vinculadas
al origen constituyen factores favorablemente ponderados por los
consumidores.

Gestionadas correctamente, las indicaciones geograficas y las de-
nominaciones de origen pueden contribuir con la creacién de nuevos
empleos, con el incremento de las exportaciones y al fomento de ver-
daderos encadenamientos productivos en nuestra economfa.

La evolucién del tema a nivel internacional resalta la necesidad de
adecuar nuestro marco legal a fines de ofrecer mayor claridad, no solo
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para quienes soliciten el registro de estos signos distintivos en el pafs,
sino también para los usuarios de los mismos.

PALABRAS CLAVES: DENOMINACION DE ORIGEN — INDICACION GEOGRAFICA — CONSEJO
REGULADOR — DERECHO DE USO

Abstract

Geographical indications and appellations of origin are acquiring
greater importance in the Dominican Republic, as Dominican produc-
ers seek to increase their competitiveness through the differentiation
of their products in international markets, where quality and reputa-
tion linked to origin are favorably considered by consumers.

Properly managed, geographical indications and appellations of ori-
gin can help create new jobs, increase exports and promote productive
link in our economy.

The constant evolution of these issues on an international level
highlights the need to adjust and update our legal framework in order
to offer greater clarity, not only for those requesting their registration
in our country, but also for those interested in using them.

KEYWORDS: APPELLATION OF ORIGIN — GEOGRAPHICAL INDICATION — REGULATORY COUNCIL

— RIGHT TO USE

Sumario: [. Conceptualizacién. II. Las indicaciones geograficas y las
denominaciones de origen en la legislacion dominicana. III. Registro
de una denominacién de origen en la Repiblica Dominicana. IV. As-
pectos practicos relacionados con la solicitud de registro de una deno-
minacién de origen. V. Tareas pendientes sobre el tema en el pafs.

I. CONCEPTUALIZACION
Una indicacién geogrifica es un signo utilizado en productos que

tienen un origen geografico concreto y poseen cualidades o una repu-
tacion derivadas especificamente de su lugar de origen. La Ley 20-00
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sobre Propiedad Industrial define las indicaciones geogréficas como
«aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario
del territorio de un pafs, o de una regién o localidad de ese territorio,
cuando determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del bien
sea imputable fundamentalmente a su origen geografico».!

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (apric)? la define como aquella
que identifica «un producto como originario del territorio de un Miem-
bro o de una regioén o localidad de ese territorio, cuando determinada
calidad, reputacién u otra caracteristica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geografico».?

El objetivo principal de una indicacién geografica es, en esencia,
resaltar la conexién entre la calidad, las caracteristicas o la reputaciéon
de un producto y su lugar de origen. En la mayoria de los casos, son
utilizadas para identificar productos de indole agricola y alimenticia,
que usualmente tienen un vinculo directo con su origen.* No obstante,
las indicaciones geograficas también se pueden utilizar para distinguir
otro tipo de productos que tengan una calidad especifica que se derive
de ciertas habilidades de fabricacién que combinen conocimientos y
recursos naturales.’

Por su parte, las denominaciones de origen son consideradas como
un tipo especial de indicaciones geograficas, por lo cual se afirma que
todas las denominaciones de origen son indicaciones geograficas, pero
no todas las indicaciones geogréficas son denominaciones de origen.

Nuestra legislacién define a las denominaciones de origen como
«una indicacién geografica constituida por la denominacién de un pafs,

' Articulo 20 (h) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la Reptiblica Dominicana.
! El apric figura como Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece Ila
Organizacién Mundial del Comercio (omc).

3 Articulo 22, apPIC.

El Café de Colombia y el vino de Bordeaux estdn entre las indicaciones geograficas mas

reconocidas a nivel mundial.
5

4

Entre los casos mds comentados de este tipo de indicaciones geogréficas figuran el
cristal de Bohemia de la Repiblica Checa, las alfombras y tapices de Kilim (Turquia) y el
hilo de seda de Tailandia.
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de una regién o de un lugar determinado usada para designar un pro-
ducto originario de ellos, cuya calidad, reputacién u otra caracteristica
es atribuible esencialmente al medio geografico en el cual se produce,
incluyendo los factores naturales y humanos [...]».6

El Arreglo de Lisboa relativo a la proteccién de las Denominacio-
nes de Origen y su Registro Internacional precisa que las denomina-
ciones de origen consisten en «la denominacion geogréfica de un pafs,
de una regién o de una localidad que sirva para designar un producto
originario del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva
o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores natura-
les y los factores humanos».’

La misma Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (ompr)
indica que las denominaciones de origen constituyen un instrumento
«para promover los productos de una regién y preservar la calidad de
los mismos, asi como la reputacién que hayan ido adquiriendo a lo lar-
go del tiempo. La utilizacién de una denominacién de origen protegida
se reserva a los productores que retinen una serie de requisitos, relacio-
nados, entre otras cosas, con la zona geografica de produccién, los mé-
todos de produccién, las caracteristicas especificas del producto, etc.».?

Como puede apreciarse al comparar las definiciones de las indica-
ciones geograficas y las denominaciones de origen, ambas requieren
la existencia de una vinculacién entre el producto de que se trate y
su lugar de origen vy, de igual manera, ambas sirven para informar cla-
ramente a los consumidores sobre el origen geogréfico de un producto
especifico. No obstante, en el caso de las denominaciones de origen,
por las precisiones que se incluyen respecto a los factores naturales y
humanos aplicables, el vinculo con el origen debe ser m4s relevante.

¢ Articulo 20 (i) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la Reptiblica Dominicana.
T Articulo 2 (1) del Arreglo de Lisboa.

8 owmprr, El sistema de Lisboa: proteccién internacional de identificadores de productos
tipicos de zonas geogrificas especificas, [en linea], <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/

geographical/942/wipo_pub_942.pdf>.
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II. LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN EN LA LEGISLACION DOMINICANA

Las indicaciones geogrificas y las denominaciones de origen
son abordadas en diversas disposiciones legales de la Republica
Dominicana.

La disposicién mds antigua se remonta a julio de 1890, cuando en-
trd en vigor para la Reptdblica Dominicana el Convenio de Parfs para
la Proteccion de la Propiedad Industrial, el cual incluye la proteccion
de las denominaciones de origen’ como uno de sus objetivos funda-
mentales. Ademads, propone limitadas herramientas para ser aplicadas
en caso de uso de indicaciones falsas relacionadas con la procedencia
de un producto especifico o bien sobre la identidad de su fabricante.!

Ademis, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio es parte del ordenamien-
to juridico de la Repudblica Dominicana desde el momento en que nos
hicimos miembros de la Organizacién Mundial del Comercio en 1995.
El mismo incluye una amplia definicién de las indicaciones geogréficas
y, ademds, contiene la obligacién general de los miembros de la omc de
proteger contra el uso engafioso de una indicacién geogréfica y contra
cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal.!!

Posteriormente, y como consecuencia de nuestra entrada en la omc,
se hizo necesario adecuar nuestro régimen de propiedad industrial a
los compromisos asumidos en el appic. Esto ocurrié el 8 de mayo del
afio 2000, cuando fue promulgada la Ley 20-00 sobre Propiedad In-
dustrial. Esta ley, como vimos anteriormente, define tanto las indica-
ciones geogréficas como las denominaciones de origen y establece, de
manera muy puntual, las disposiciones administrativas a observar para

 Articulo 1 (2) del Convenio de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial, [en

linea], <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf>.
10 Articulo 10 del Convenio de Paris.

" Articulo 22, appic. Ademss, el appic incluye una proteccién adicional a las
indicaciones geograficas de los vinos y bebidas espirituosas y ciertos lineamientos respecto

a las negociaciones internacionales sobre el tema.
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registrar estos signos distintivos en la Republica Dominicana, sobre lo
cual abundaremos en la parte III de este articulo.

Unos afios después, en el 2007, entré en vigencia'? el Tratado de
Libre Comercio entre la Republica Dominicana, Centroamérica y Es-
tados Unidos (DR-caFTA), el cual contiene un capitulo completo en-
focado en la proteccién de derechos de propiedad intelectual y que
aborda de manera especifica las indicaciones geograficas.

El pr-caFTA define las indicaciones geograficas como «aquellas in-
dicaciones que identifican a un producto como originario del territorio
de una Parte, o de una regién o localidad de ese territorio, cuando
determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del bien sea im-
putable fundamentalmente a su origen geogréfico»."” De igual manera,
obliga a la Republica Dominicana a garantizar que «las medidas que
rigen la presentacion de solicitudes o peticiones de indicaciones geo-
graficas, segin sea el caso, establezcan claramente los procedimientos
para estas acciones».!*

En 2008 entra en vigencia el Acuerdo de Asociacién Econdémica
(aaE) entre el Cariforum y la Unién Europea, el cual contiene diversas
disposiciones sobre indicaciones geograficas, agrupadas en esencia en el
articulo 145 del acuerdo y que obligan a las partes firmantes a establecer
un sistema de proteccién de indicaciones geograficas en sus territorios.

El aAE dispone de manera clara que las partes firmantes prohibirdn
y evitardn, de oficio o a peticién de una parte interesada, «el uso en su
territorio de cualquier medio que, en la designacién o presentacion de la
mercancia, indique o sugiera que la mercancia de que se trate proviene

12 La entrada en vigencia del DR-cAFTA motivé diversos ajustes a nuestra legislacién de

propiedad industrial: la Ley 424-06 de Implementacién del Tratado de Libre Comercio
entre la Repudblica Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos modificé diversas
disposiciones de la Ley 20-00. Mas adelante, la Ley No. 493-06 modificé a su vez los
articulos 6, 49, 58 y 62 de la Ley No. 424-06. De igual manera, el Decreto No. 599-
01 que establecia el Reglamento de Aplicacién de la Ley 20-00 fue modificado por los
Decretos No.180-03, 205-03 y el Decreto No. 326-06 que modifica los articulos 66 y 67
del Reglamento de Aplicacién de la Ley 20-00.

B Articulo 15.3 (1), Capitulo 15, DR-CAFTA.

4 Articulo 15.3 (6), Capitulo 15, DR-CAFTA.
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de una regién geografica distinta del verdadero lugar de origen, de modo
que induzca al pablico a error en cuanto al origen geografico real de la
mercancia, o cualquier otra utilizacién que constituya un acto de com-
petencia desleal, a tenor del articulo 10 bis del Convenio de Paris»."

Ademis, en este acuerdo se dispone un espacio de cooperacién'®
entre las partes firmantes para desarrollar indicaciones geogréficas en
los territorios de los Estados del Cariforum. De hecho, el aaE incluso
compromete a las partes a «negociar con vistas a un acuerdo sobre pro-
teccion de las indicaciones geogréficas en sus territorios respectivos»,!’
proceso de negociacién que se supone debié comenzar en enero de
2014, pero que atn se tiene como tarea pendiente.

Finalmente, en la actualidad nos encontramos en la fase final del
proceso administrativo correspondiente para que entre en vigor el
Arreglo de Lisboa en la Republica Dominicana. El mismo fue some-
tido al Control Previo de Constitucionalidad ante el Tribunal Cons-
titucional, el cual mediante sentencia'® lo declaré conforme a nuestra
Constitucién, siendo aprobado en su momento por el Senado de la
Republica y la Cdmara de Diputados.”’

El Arreglo de Lisboa® es de alta importancia para el tema que nos
ocupa, ya que establece un procedimiento de registro comun entre sus

5 Articulo 145 B (3), Acuerdo de Asociacién Econémica entre el Cariforum y la Unién

Europea.

16 Articulo 145 (2), Acuerdo de Asociacién Econémica entre el Cariforum y la Unién
Europea. Delimita al Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-ce como el espacio para
dicho fin. También dispone que, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del
acuerdo, los Estados del Cariforum someterdn a la consideracién del Comité de Comercio
y Desarrollo Cariforum-cE una lista de posibles indicaciones geogréficas originarias de los
Estados del Cariforum para que se debata y se presenten observaciones.

17 Articulo 145 E, Acuerdo de Asociacién Econémica entre el Cariforum y la Unién
Europea.

18 Sentencia No. TC/0476/15 del 5 de noviembre de 2015.

1 Fue aprobado en el Senado en el mes de junio de 2016, mientras que en la C4dmara de
Diputados fue aprobado en noviembre de ese mismo afio.

% El Arreglo de Lisboa fue adoptado en 1958 y entré en vigencia en 1966. Su revisién
mis reciente concluy6 con la adopcién del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo
a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geogréficas.
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paises miembros a través de un tramite tnico que, luego del pago de
la tasa administrativa correspondiente, protege la denominacién de
origen de que se trate no solamente en el pafs de origen o donde se
registre inicialmente, sino que dicha proteccién legal se extiende a la
totalidad de Partes Contratantes de dicho acuerdo.”! De igual mane-
ra, encarga a la Organizacién Mundial para la Propiedad Intelectual
(omp1) de su administracién y de actualizar el Registro Internacional
de denominaciones de origen. A la fecha, denominaciones de origen
de alta relevancia mundial se encuentran protegidas bajo el Arreglo de
Lisboa: el tequila de México, los habanos de Cuba y los vinos Chianti
de Italia, entre otros.

El arreglo ha sido actualizado mediante el Acta de Ginebra del
Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indi-
caciones Geogrificas del afio 2015, con la intencién de modernizarlo
y de extender formalmente el alcance del mismo a las indicaciones
geograficas.”? No obstante, esta actualizacién no forma parte de la do-
cumentacion evaluada por nuestro Tribunal Constitucional y que fue
remitida al Congreso Nacional para su aprobacién, lo cual también ha
de quedar como tarea pendiente para nuestros tomadores de decisiones.

III. REGISTRO DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN EN LA REPUBLICA
DoMiNicaANA

La Ley 20-00 abarca una serie de disposiciones, comprendidas en los
articulos 127 al 134, que deben observarse a fines de solicitar el registro
de una denominacién de origen en el pafs.?

21

Al 13 de abril de 2018, veintiocho pafses de América Latina, Europa, Asia y Africa
forman parte del Arreglo de Lisboa. Ver: omri, «Partes Contratantes: Arreglo de Lisboa
relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional»,
2017, [en linea], <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/lisbon.
pdf >.

22 wrro, «Geographical indications», 2017, [en linea], <http://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/wipo_pub_941_2017-chapter6.pdf>.

B Llama la atencién que ni la Ley 20-00, ni su Reglamento de Aplicacién, entran
en detalle respecto a los criterios especificos para registrar una indicacién geografica,
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Segtin nuestra legislacién, hay dos maneras de registrar una deno-
minacién de origen en el pafs. Una aplicable a productores nacionales
y otra para las denominaciones de origen extranjeras.

En el primer caso, el articulo 127 (1) dispone que la solicitud de re-
gistro puede ser presentada por «uno o varios de los productores, fabri-
cantes o artesanos que tengan su establecimiento de produccién o de
fabricacién en la regién o en la localidad del pafs a la cual corresponde
la denominacién de origen, o de una persona juridica que los agrupe, o
a solicitud de alguna autoridad pidblica competente».**

En el caso de las denominaciones de origen extranjeras, estas pue-
den ser registradas por los productores, fabricantes o artesanos corres-
pondientes, por las personas juridicas que los agrupen, o por las autori-
dades publicas competentes de pafses extranjeros.

La solicitud presentada, segin el articulo 129 de la ley, debe in-
cluir la denominacién de origen cuyo registro se solicita, el drea geo-
grafica de produccion a la cual se refiere la denominacion de origen,
los productos para los cuales se usa la denominacién de origen, y
una resefia de las cualidades o caracteristicas esenciales de los pro-
ductos para los cuales se usa la denominacién de origen, entre otras
informaciones.

Luego de depositar toda la informacién requerida por la autoridad
competente, esta se encarga de examinarla de conformidad a lo indi-
cado en la ley, que de manera expresa indica que «los procedimientos
relativos al examen, a la publicacion de la solicitud, a la oposicién y al
registro de la denominacion de origen se regiran por las disposiciones
aplicables al registro de las marcas».?

limitdndose solo a precisar, en el articulo 124 (1), que «una indicacién geogréfica no
puede ser usada en el comercio en relacién con un producto o un servicio cuando tal
indicacién fuese falsa o engafiosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando
su uso pudiera inducir al piblico a confusién con respecto al origen, calidad, procedencia,
caracteristicas o cualidades del producto o servicio» y a precisar las acciones que los
interesados pueden ejercer ante el uso indebido de las mismas.

% Con esta redaccién queda claro que tanto el sector privado como el sector piblico
pueden solicitar el registro de una po en la Repiblica Dominicana.

¥ Articulo 130 (1) (c) de la Ley 20-00.
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IV. ASPECTOS PRACTICOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN

Usualmente, en el pafs se requiere el depdsito de un Pliego de Con-
diciones y de un Reglamento de Uso para tramitar una solicitud de
registro de una denominacién de origen. Esto, atendiendo a lo dispues-
to en el articulo 64 del Reglamento de Aplicacién de la Ley 20-00%
en el sentido de que la autoridad «podr4 requerir al solicitante de una
denominacién de origen, las informaciones y/o documentos que estime
pertinentes a fin de verificar que el signo cumple con lo establecido por
la Ley No. 20-00».

Otros paises, como es el caso de Costa Rica,*” detallan en su marco
juridico la informacién que tanto el pliego de condiciones como el
reglamento de uso deben contener.

De igual manera, nuestra autoridad podria compartir con los so-
licitantes algunos lineamientos respecto al Consejo Regulador de la
denominacién de origen y su conformacién, siendo este un punto de
interés ya que corresponde al consejo representar los intereses de los
beneficiarios de una denominacién de origen determinada.

Otros paises de la regién han decidido incluir en sus respectivos
marcos juridicos disposiciones diversas sobre la conformacién de los
Consejos Reguladores. Para citar un ejemplo, Costa Rica define al
Consejo Regulador como el «encargado de la direccién, administra-
cién, fomento, asi como de supervisar y controlar el cumplimiento de
las condiciones de uso de una denominacién de origen conforme a las
disposiciones de la ley de marcas, este reglamento, el pliego de condi-
ciones y la normativa de uso de la misma».?®

Asimismo, dispone que dicho consejo podr4 estar «constituido o ser
designado por la entidad que agrupa y representa a los productores, fa-

% Decreto 599-01, modificado por los Decretos Nos. 180-03, 205-03 y 326-06.
27 Reglamento No. 33743 de 2007 de las disposiciones relativas a las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen, contenidas en la Ley de Marcas y otros signos

distintivos No. 7978 del 6 de enero del 2000.
8 Articulo 2(b), Ibidem.
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bricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la indicacion geo-
grafica o la denominacién de origen registrada».?’ De hecho, en el caso
costarricense, dicho Consejo Regulador verifica que los productos que
se identifiquen con la 16 o la o cumplan con los requisitos establecidos,
sin menoscabo de cualquier verificacién que el Estado pueda realizar.

En el Perd, para citar otro ejemplo, la figura del Consejo Regulador
estd claramente delimitada por una ley especial denominada Ley Mar-
co de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen (No.
28331 de 2004). Sobre el particular, se ha indicado que los Consejos
Reguladores «son entidades conformadas por los propios productores y
que tienen por funcién principal el control de la calidad de los produc-
tos y representar los intereses de los beneficiarios de la denominacién
de origen».*

Finalmente, un aspecto prictico adicional que debe ser ponderado
en el caso dominicano tiene que ver, una vez obtenido el registro de
una denominacién de origen, con el derecho de uso de la misma. Sobre
el particular, nuestra ley incluye diversas precisiones que deben ser te-
nidas en cuenta por los solicitantes y los terceros interesados en hacer
uso de esta.

Segtin el articulo 133 (1) de la Ley 20-00, «una denominacién
de origen registrada puede ser usada, con fines comerciales para los
productos indicados en el registro, dnicamente por los productores,
fabricantes o artesanos que desempefian su actividad dentro del 4rea
geografica indicada en el registro». En ese sentido, se dispone que
«todos los productores, fabricantes o artesanos que desempefian su
actividad dentro del drea geografica y con relacién a los productos
indicados en el registro, tienen derecho a usar la denominacién de
origen registrada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que
solicitaron ese registro».’!

2 Articulo 16, Ibidem.

30 GamBoa VILELA, P «Las Denominaciones de Origen en el Pert», ompi, 2011, [en
linea], <http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=172820>.

31 Articulo 133 (2) de la Ley 20-00.
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Esto quiere decir que la misma ley da espacio a todos los produc-
tores a utilizar la denominacién de origen de que se trate, indepen-
dientemente de que formen parte o no del conjunto de productores
que hayan presentado la solicitud de registro ante la autoridad. Para
ello solo deben dar cumplimiento a lo dispuesto en los documentos
que conformen la solicitud de registro de la denominacién de origen
correspondiente.

En este sentido, cualquier friccién entre productores sobre el dere-
cho de uso de una denominacién de origen registrada debe plantearse
de manera directa ante el Departamento de Signos Distintivos de la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (onapr).*

V. TAREAS PENDIENTES SOBRE EL TEMA EN EL PAIS

Tanto las indicaciones geograficas como las denominaciones de ori-
gen, gestionadas correctamente, pueden contribuir a incrementar la
produccion, las exportaciones y la creacién de empleo, fomentando un
encadenamiento productivo que comprenda desde los proveedores de
la materia prima hasta el producto final, y ademds pueden convertir-
se en instrumentos ttiles para el posicionamiento de productos como
complemento idéneo de la marca-pais Reptblica Dominicana.

No obstante, considerando la evolucién del tema a nivel interna-
cional y al fomento de las solicitudes de registro, tanto de indicaciones
geograficas como de denominaciones de origen en la Reptblica Domi-
nicana, comienza a evidenciarse la necesidad de una actualizacién de
nuestro marco juridico a fines de ofrecer mayor claridad a quienes soli-
citen el registro de estos signos distintivos en el pafs, as{ como también
para los usuarios de los mismos.

Con una proteccién legal adecuada podrd enfrentarse con mayor
eficiencia la competencia desleal y demds comportamientos que, por
mds simples que sean, pueden afectar la bien ganada reputacién de un

32 Segtin disponen los articulos 133 (3) y 145 (2) de la Ley 20-00.
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producto dominicano en el exterior y diluir su posicionamiento ante
consumidores cada dfa més exigentes.

TEXTOS LEGALES

Acuerdo de Asociacién Econémica —AAE (EpPa en inglés) entre el Foro
de Estados de los pafses acp (Africa, Caribe y Pacifico) del Caribe
(carIFORUM) por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por otra, firmado el 15 de octubre del 2008 y en vigor en la
Republica Dominicana mediante Resolucién del Congreso Nacional No.
453-08, G.O. 10492 del 27 de octubre de 2008.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (apric) (Anexo 1C del Acuerdo de
Marrakech que establece la Organizacién Mundial del Comercio (oMc)).

Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen
y su Registro Internacional

Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, del 20 de
marzo de 1883.

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

Ley 424-06 de Implementacién del del Tratado de Libre Comercio entre
la Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de
América (DrR-caFTa), del 20 de noviembre del 2006, G.O. 10393 del 22 de
noviembre de 2006.

Decreto No. 599-01 que establece el Reglamento de Aplicacién de la Ley
No. 20-00, sobre Propiedad Industrial, G.O. 10090 del 01 de junio del
2001.

Decreto No. 180-03 que modifica el Reglamento de Aplicacién de la Ley No.
20-00 sobre Propiedad Industrial, G.O. 10201 del 03 de marzo del 2003.

Decreto No. 205-03 que suprime los Articulos 1, 7, 8, 9, 11 y 12 del Decreto
No. 180-03, que modificé el Reglamento No. 599-01, G.O. 10206 del 06
de marzo del 2003.

Decreto No. 326-06 que modifica los Articulos 66 y 67 del Reglamento de
Aplicacién de la Ley No. 20-00, contenido en el Decreto No. 599-01 del
Iro. de junio del 2001, G.O. 10383 del 08 de agosto del 2006.

Reglamento No. 33743 de 2007 de las disposiciones relativas a las
indicaciones geogréficas y denominaciones de origen, contenidas en la
Ley de Marcas y otros signos distintivos No. 7978 del 6 de enero del 2000.
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JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0476/15, expediente nim. TC-

02-2015-0009, de fecha 05/11/2015. Relativo al control preventivo de
constitucionalidad del «Arreglo de Lisboa y a la Proteccién de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional», suscrito el
treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958),
revisado en Estocolmo el catorce (14) de julio de mil novecientos sesenta
y siete (1967) y modificado el veintiocho (28) de septiembre de mil
novecientos setenta y nueve (1979).
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Resumen

Nuestro pafs presenta excelentes condiciones para que el Estado
conceda denominaciones de origen dominicanas. En este articulo ve-
remos cudles son las particularidades fundamentales de estas figuras ju-
ridicas, asi como del marco legal local e internacional, de modo que las
denominaciones de origen reconocidas por el Estado sean sostenibles
de hecho y de derecho, tanto en nuestro pais como en la comunidad
internacional.
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Abstract

There are excellent conditions in the Dominican Republic to grant
geographical indications, consistent with the international and natio-
nal legal provisions. In this article we will see what the fundamental
characteristics of these legal figures are, as well as the legal framework
applicable in order to make the designations of origin recognized by
the State, sustainable in facts and in law.

KEYWORDS: DESIGNATION OF ORIGIN - TRADEMARKS - INDICATIONS OF ORIGIN - GEOGRAPH-

ICAL INDICATIONS - INDUSTRIAL PROPERTY.

Sumario: 1. Indicadores de origen en la propiedad industrial. II. Ter-
minologia relevante: A. Indicaciones de procedencia. B. Indicacién
geogréfica. C. Denominacién de origen. I1I. La cuestién semantica. [V.
Condiciones de validez y uso. V. Los consejos reguladores. VI. Deno-
minaciones de origen dominicanas: A. Presencia internacional: el caso
de la denominacién de origen Café Valdesia. B. Situacion local: deno-
minaciones de origen reconocidas. VII. Conclusion.

1. INDICADORES DE ORIGEN EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dentro de la variedad de signos distintivos que orbitan las esferas
del comercio, la industria y los negocios, existen aquellos llamados a
ser transmisores de un mensaje de importancia capital para los con-
sumidores: las denominaciones de origen. Decimos de importancia
capital porque estos signos distintivos no representan un mero ins-
trumento de discriminacién en el proceso de seleccién de un pro-
ducto o servicio, sino que consisten en verdaderas ventajas compe-
titivas para todo un renglén de la economia de un pafs, regién o
localidad.

Asi, mientras la marca es el identificador de un productor (como
en el caso de Rica), de un prestador de servicios (Claro), o de ambos
(Bravo), la denominacion de origen permite colocar multiples marcas
de muiltiples productores en una categorfa especial que las segrega de la
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masa y las traslada a un grupo mds selecto y exclusivo, para facilitar su
identificacién por parte del consumidor.

I1. TERMINOLOGIA RELEVANTE

Antes de abocarnos a la cuestién técnico-legal, debemos revisar la
cuestion semdntica, ya que las legislaciones y, por ende, la doctrina,
distinguen tres tipos principales de signos distintivos vinculados al ori-
gen geografico, cada uno tiene un alcance distinto y, paradéjicamente,
pueden tener significados incluso reversibles.

A. Indicaciones de procedencia

Para empezar, lo mds cominmente aceptado es que las indicaciones
de procedencia sean el término mds amplio que englobe las indicacio-
nes geograficas y denominaciones de origen mds especificas.

Por ejemplo, la Ley argentina No. 25.380 del 30 de noviembre de
2000, sobre el Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y
Denominaciones de Origen de Productos Agricolas y Alimentarios, usa
la terminologfa indicacion de procedencia para englobar a las indicacio-
nes geograficas y las denominaciones de origen.

Por su parte, el articulo 221 de la Decisiéon N.° 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Comiin sobre Pro-
piedad Industrial, dice que «Se entendera por indicacién de procedencia
un nombre, expresién, imagen o signo que designe o evoque un pafs,
region o lugar determinado» [el destacado es nuestro].

B. Indicacion geogrdfica

Ya més compleja, bajo el lineamiento de la Ley 20-00 sobre Propie-
dad Industrial, le sigue la indicacion geografica, la cual es definida en
ese texto legal como las indicaciones «que identifican a un producto
como originario del territorio de un pais, o de una regién o localidad de
ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica
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del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geogrdfico. Todo sig-
no o combinacién de signos, en cualquier forma, serdn susceptibles de
constituir una indicacién geografica» [el destacado es nuestro).!

En la misma ténica, la Ley argentina No. 25.380 hace la siguiente
definicién: «a) Indicacién geogrdfica: aquella que identifica un producto
como originario del territorio de un pafs, o de una regién o localidad
de ese territorio, cuando determinada calidad u otras caracteristicas del
producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geogrdfico» [el des-
tacado es nuestro].?

Por su parte, en los aprics se define a las indicaciones geograficas
como «las que identifiquen un producto como originario del territorio
de un Miembro o de una regién o localidad de ese territorio, cuando
determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen geogréfico».’

Asi pues, en la generalidad de los paises, se entiende por indicacién
geogréfica una palabra o una imagen que al ser usada respecto a un
producto, es capaz de llevar un mensaje al receptor que contiene una
vinculacién de ese producto con un lugar geogréfico y ademds, que
ese producto tiene una calidad o cualidades especiales que le vienen
dadas por tener ese origen geografico. Es importante precisar que no
solo serdn Café Santo Domingo y London Fog capaces de funcionar como
indicaciones geograficas (ademds de como marcas), sino que en térmi-
nos de simbologia, el uso de una etiqueta con la representacién de un
gaitero en una botella de una bebida alcohélica y el uso de un perrito
chihuahua en un comercial de comida rdpida también serdn perfecta-
mente capaces de ser considerados como indicaciones geogréficas de
origenes escocés y mexicano, respectivamente.

' Articulo 70, letra h de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

2 Articulo 2 de la Ley No. 25.380, del 30 de noviembre de 2000, sobre el Régimen Legal
para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agricolas
y Alimentarios.

3 Articulo 22.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio.
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C. Denominacion de origen

Subiendo un escalafén mas en cuanto a complejidad, llegamos a la
denominacién de origen, definida en nuestra legislacién como «una
indicacién geografica constituida por la denominacién de un pafs, de
una region o de un lugar determinado usada para designar un produc-
to originario de ellos, cuya calidad, reputacién u otra caracteristica es
atribuible esencialmente al medio geografico en el cual se produce,
incluyendo los factores naturales y humanos; también se considerard como
denominacién de origen la constituida por una denominacién que, sin
ser un nombre geografico identifica un producto como originario de un
pais, region o lugar» [el destacado es nuestro].*

Retomando la Ley argentina No. 25.380, encontramos la salvedad
de que la denominacién de origen, para existir, debe estar debidamente
registrada, a saber, «b) Denominacién de Origen: El nombre de una
region, provincia, departamento, distrito, localidad o de un 4rea del te-
rritorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un pro-
ducto originario de ellos y cuyas cualidades o caracteristicas se deban
exclusiva o esencialmente al medio geografico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos» [el destacado es nuestro].”

Finalmente, en el articulo 201, la referida Decisién 486 nos trae una
definicién un poco més compleja, cuando indica que aun las denomi-
naciones que no nombran un pafs, regién o lugar, sino que meramente
identifican una zona geogréfica, también pueden tener la categoria de
denominacién de origen, a saber, «Se entendera por denominacién
de origen, una indicacién geogréfica constituida por la denominacién
de un pais, de una regién o de un lugar determinado, o constituida
por una denominacién que sin ser la de un pais, una region o un lugar
determinado se refiere a una zona geogréfica determinada, utilizada para

+ Articulo 70, letra i, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

> Articulo 2 de la Ley No. 25.380 de 30 de noviembre de 2000, sobre el Régimen Legal
para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agricolas
y Alimentarios.
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designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacién u
otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al medio geo-
grafico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos»
[e] destacado es nuestro].

De todo lo anterior se deduce de manera evidente que la denomi-
nacién de origen comprende todo lo comprendido por la indicacién
geogréfica, con un ingrediente mas: el factor humano.

I11. LA CUESTION SEMANTICA

Segiin el documento emitido por el Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones
Geograficas, de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, en
su novena sesion llevada a cabo en Ginebra del 11 al 15 de noviembre
de 2002, debe tenerse siempre en cuenta que los términos indicacion
de procedencia, denominacién de origen e indicacion geogrdfica se utilizan
en diferentes instrumentos juridicos internacionales.® Los derechos y
obligaciones que se derivan de estos instrumentos operan Ginicamente
respecto del término especifico al que hace referencia cada instrumento
en cuestion. Por lo tanto, puede que no siempre sea posible referirse
a «indicaciones geograficas» de manera genérica, y deba establecerse
una distincién cada vez que se haga referencia a un instrumento inter-

¢ El término «indicacién de procedencia» figura en los articulos 1.2 y 10 del Convenio

de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial, de 1883 («Convenio de Parfs»).
Se utiliza asimismo en el Arreglo de Madrid relativo a la represién de las indicaciones
de procedencia falsas o engafiosas en los productos, de 1891 («Arreglo de Madrid sobre
las indicaciones de procedencia»). En ninguno de los dos tratados figura una definicién
de «indicacién de procedencia», si bien el articulo 1.1 del Arreglo de Madrid sobre las
indicaciones de procedencia contribuye a aclarar el significado del término: «Todos los
productos que lleven una indicacién falsa o engafiosa en virtud de la cual resulten directa
o indirectamente, como pafs o como lugar de origen alguno de los paises a los cuales se
aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serdn embargados al ser
importados en cada uno de los dichos pafses».
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nacional en particular.” En el plano nacional, el tipo de definicién que
se atribuye al término «indicacién geografica» varfa de un pais a otro.®

Habiendo delimitado las anteriores definiciones, es importante
aclarar que, como enfatiza la omp1, estos conceptos siempre deben ser
contextualizados dentro del marco de una legislacién nacional, ya que,
como estd indicado al inicio, tienen significados reversibles y al re-
ferirse en un pafs anglosajén a la indicacién geografica («geographical
indication»), se entenderd lo que en nuestro sistema se conoce como
denominacién de origen, lo cual es notorio en el titulo mismo del pre-
sente articulo. Evidentemente, la problematica resultante puede ser
extremadamente compleja.

IV. CONDICIONES DE VALIDEZ Y USO

La denominacién de origen, ademas de tener esa principal caracte-
ristica de informar al consumidor sobre una cierta calidad del producto,
dada la reputacién de la produccién que le implanta su lugar de origen,
también tiene la particularidad de que, al contrario de la marca, el
derecho de usarla corresponderd a un grupo de personas, no a una sola.

Asi, por ser una denominacién que ha sido «creada» por una tra-
dicién en métodos de produccién de una zona geografica, tendrin el
derecho de usarla «uno o varios de los productores, fabricantes o arte-
sanos que tengan su establecimiento de produccién o de fabricacién en
la regién o en la localidad del pais a la cual corresponde la denomina-
cién de origen o una persona juridica que los agrupe o alguna autoridad
publica competente».’

En México, por ejemplo, la denominacién de origen solo podra
usarse mediante autorizacién que expida el Instituto Mexicano de la

" El documento SCT/8/4 contiene informacién adicional sobre las caracteristicas

especificas del significado de «denominacién de origen» e «indicacién de procedencia».

8 Las disposiciones del derecho de marcas y del derecho de competencia desleal que
también se aplican a las indicaciones geogréificas no estdn incluidas a efectos de esta
discusién.

 Articulo 127, 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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Propiedad Industrial y la autorizacién se otorgara a toda persona fisica
o moral que se dedique a la extraccion, produccién o elaboracién de
los productos protegidos por la denominacién de origen, que realice
tal actividad dentro del territorio determinado en la declaracién, y que
cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaria de Eco-
nomia conforme a las leyes aplicables respecto de los productos de que
se trate.'®

Uno de los iconos de la titularidad legitimamente compartida de
una denominacién de origen es la Federacién Nacional de Cafeteros
de Colombia (FNc), titular de la denominacién de origen Café de Co-
lombia. Creada en 1927, hoy dfa es una de las oNG rurales m4s grandes
del mundo y llega a agrupar a 540,000 familias cafeteras bajo una or-
ganizacion profundamente democrética y con una estructura de repre-
sentacién gremial.!!

Sin embargo, no todos los usuarios de denominaciones de origen
observan la impoluta conducta de los cafetaleros colombianos y por
ello en multiples jurisdicciones, la ley establece la existencia de ins-
tituciones llamadas a vigilar su buen uso. La concesién formal de la
autorizacion de uso es administrada por entidades publicas (por ejem-
plo, la autoridad competente de agricultura o de propiedad industrial)
o privadas (por ejemplo, asociaciones o consejos reguladores de pro-
ductores), segin lo prevea la legislacién aplicable. Generalmente se
reconoce que todos los productores que operan dentro de la zona de-
limitada al establecerse la denominacién de origen tienen el derecho
de usar la denominacién, siempre que cumplan con las disposiciones y
condiciones estipuladas para el uso de la denominacién.!

10 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la

Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de mayo de
2018

" Ver: Federacién Nacional de Cafeteros de Colombia [en linea], <https://www.
federaciondecafeteros.org>.

12 omri, El régimen internacional de proteccién de las indicaciones geogrdficas, Documento
OMPI/AO/LIM/97/1, Lima, agosto de 1997.
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V. Los CONSEJOS REGULADORES

Es mayormente aceptado que la funcién principal de un consejo
regulador de una denominacién de origen es la de defender la propia
denominacion de origen vy sus intereses, aplicando los preceptos regla-
mentarios que se determinen para controlar la calidad y garantizar el
origen de los productos amparados.

En Pert, «la Oficina de Signos Distintivos del iNpEcOPI podrd au-
torizar el funcionamiento como Consejos Reguladores a aquellas orga-
nizaciones constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro que
lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente
Ley. Dichas asociaciones deberdn estar inscritas en el registro puiblico
respectivo y no podrdn ejercer ninguna actividad de cardcter politico,
religioso o alguna otra ajena a su funcién como administradora de la
Denominacién de Origen».!

El Real Decreto 157/1988, en su articulo 15, por el que se establece
la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen califi-
cadas de vinos y sus respectivos reglamentos, emitido por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentacién de Espafia, establece que:

La organizacién y control de las Denominaciones de Origen podran
estructurarse, bien mediante un Consejo Regulador para cada Denomina-
cién de Origen, o a través de uno que tutele conjuntamente varias, en el
que cada una de las Denominaciones de Origen se encuentren represen-
tadas de acuerdo con lo que se establezca sobre elecciones a los érganos

representativos de los Consejos Reguladores.

El consejo regulador m4ds antiguo de Espafia es el de la denomi-
nacién de origen Jerez, creado en 1933, aunque sus antecedentes se
remontan a un siglo atrds de esa fecha, debido a que practicamente el
90 % de los vinos se exportaban al mercado britdnico y en ocasiones se

B Articulos 3 de la Ley 28331 — Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denomina-

ciones de Origen.
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creaban dudas sobre el origen de los mismos. Sin embargo, fue en 1925
cuando se cre6 por primera vez la «marca» Vino de Rioja como indica-
cion geografica protegida, que no pudo ser ratificada como denomina-
cién de origen porque no constaba de un reglamento ni de un consejo

regulador que vigilara el adecuado desempefio de la normativa.!'*

V1. DENOMINACIONES DE ORIGEN DOMINICANAS

A. Presencia internacional: el caso de la denominacion de origen

Café de Valdesia

Hoy dia, probablemente la meca de las denominaciones de origen
es ser reconocidas por la muy estricta Comisiéon Europea, que es el 6r-
gano ejecutivo de la Unién Europea y que vela por el interés general de
la comunidad. Su Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricul-
tura y Alimentacién ha concedido el registro de 1,624 denominaciones
de origen, es decir, que son estas las que pueden ser usadas en el merca-
do europeo por que legitimamente consisten en denominaciones que
«certifican» que el producto goza de ciertas cualidades y caracteristicas
y que ha sido producido en el lugar y bajo los métodos certificados por
la denominacién de origen. De estas, una corresponde a una denomi-
nacién de origen dominicana: Café de Valdesia.”

La descripciéon de esta denominacién de origen es extensa y deta-
llada con minuciosidad, para relatar todos los agentes naturales y hu-
manos que intervienen en la produccién de este tipo de café, cultivado
bajo sombra, de las variedades typica y caturra, proveniente de ciertas
zonas cafetaleras de las provincias de Ocoa, Peravia y San Cristébal.

4 Bopecas COMENGE, ;Qué son los consejos reguladores vinicos?, Bodegas Blog Comenge,

12 de octubre de 2016 [en linea], <https://www.comenge.com/blog/cultura-viticola/
consejos-reguladores-vinicos.html>.

5 Reglamento de Ejecucién (ue) 2016/1043 de la Comisién, del 15 de junio de 2016,
por el que se inscribe una denominacién en el Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geogréficas Protegidas [Café de Valdesia (pop)].
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A pesar de que no esta prevista en nuestra Ley la obligatoriedad de
acogerse a la vigilancia de un consejo regulador, le denominacién de
origen esta tutelada por el Consejo Regulador del Café de Valdesia,
una organizacion sin fines de lucro, de conformacién interprofesional,
encargada de la defensa, la representacién, la promocién y el control
de este sello de calidad diferenciada y por el Consejo Dominicano del
Café (copocare), creado el 25 de septiembre del 2000 mediante la Ley
No. 79, con patrimonio propio, de caracter auténomo, mixto y descen-
tralizado. Este dltimo disefia, planifica y ejecuta las politicas cafetaleras
del pais y trabaja en coordinacién con el Ministerio de Agricultura y
las demds instituciones del sector agropecuario.

Sobre lo que implica la concesién de una denominacién de origen,
en el reglamento de la denominacién de origen Café de Valdesia se in-
dica lo siguiente: «El resultado ha sido el arraigo de una cultura ances-
tral del café que resulta tnica en el pafs, y que condiciona claramente
la calidad del producto final. El manejo post cosecha y la elaboracién
del café se realiza atendiendo a ese know-how y a la cultura autéctona
adquirida histéricamente en la zona, que ha ido pasando de generacién
a generacién y que son adecuadas para la preservacién de la calidad
intrinseca del producto, tales como: una recoleccién manual de la uva
en estado 6ptimo de maduracion, la obtenciéon por la via himeda, el
secado a sol, la seleccién y la clasificacién con pericia, el tueste y la
molienda atendiendo a controles de calidad especificos. Esta suma de
factores naturales y humanos que confluyen en este medio geografico
particular constituyen las causas fundamentales de las caracteristicas
especificas del “Café de Valdesia”».!

Sobre esta trascendencia en el tiempo y el derecho de las denomi-
naciones de origen reflexiona también nuestra Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial, en uno de los «considerando» de la resolucion
emitida por la Direccién General en funciones de instancia de alzada,

16 Reglamento de Ejecucién (ue) 2016/1043 de la Comisién, del 15 de junio de 2016,
por el que se inscribe una denominacién en el Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geograficas.
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para denegar la concesién de la denominacién de origen Ron Domini-
cano, como presentada en la solicitud No. 2013-27782, a saber,

B.

CONSIDERANDO 48: Que en virtud de lo antes expuesto, preciso es hacer
notar que conforme lo consigna la Ley 20-00 en su articulo 70, letra (i),
las Denominaciones de Origen son «una indicacién geografica constituida
por la denominacién de un pais, de una regién o de un lugar determinado
usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputa-
cién u otra caracterfstica es atribuible esencialmente al medio geogrifico
en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos», en ese
sentido, las Denominaciones de Origen no se crean, més bien se recono-
cen pues han acumulado en el tiempo la reputacién que reclaman. En el
proceso histérico de construccién de esa reputacion, todos los que de una
manera u otra participan del proceso productivo que se desea proteger,
tienen iguales derechos sobre la exclusividad que dicho signo otorgaria [el

destacado es nuestro].”
Situacion local: denominaciones de origen reconocidas

Dentro del marco de todo lo anterior, a pesar de que es indiscuti-

blemente deseable que la Reptblica Dominicana ostente instrumentos

que le den ventajas competitivas en los mercados internacionales y de

que ciertamente las denominaciones de origen son uno de esos instru-

mentos, debemos apuntar que para que tenga vocacién a ser recono-

cida como tal por la ley y por la comunidad econémica internacional,

una denominacién de origen debe satisfacer minimamente las siguien-

tes premisas:

— El 4rea geogréfica de produccién, extraccién o elaboracién del
producto que se distinguird con la denominacién debe estar deli-
mitada en funcién de caracteres geograficos y divisiones politicas.

17

Resolucién 001-2018 de la Directora General de la Oficina Nacional de la Propiedad

Industrial (onaP1), de fecha 19 de enero de 2018.
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— Debe redactarse una descripcién detallada del producto o los pro-
ductos que distinguird la denominacién solicitada, asi como sus
caracterfsticas.

— Debe redactarse una descripcién del proceso de produccion, ela-
boracién o extraccién, detallando los elementos que incidan de
forma directa en las cualidades o caracteristicas del producto de
que se trate, incluyendo los factores humanos y culturales.

— Deben definirse claramente los elementos que prueban que el
producto es originario de la zona geografica delimitada.

— Deben identificarse los elementos histéricos y de tradiciéon que
deben estar presentes.'

No basta con que un pafs o, en este caso, la Repiblica Dominicana
sea reconocida internacionalmente por la calidad de su ron, o de su
café, o de su cacao, para que pueda generarse una denominacién de
origen en esos sectores. Para satisfacer el estatus de la denominacién
de origen debe identificarse dentro de esos sectores si existen productos
que retnan caracteristicas o cualidades singulares, que sean atribuibles
al lugar donde se producen y a la forma en la que se producen.

Hasta ahora hemos podido identificar las siguientes denomina-
ciones de origen dominicanas concedidas por la oNari: Los Beju-
cos' para cacao, a nombre de Nazario Rizek, C. por A.; El Ramonal®®
para cacao, a nombre de Nazario Rizek, C. por A.; Café Barahona?!
para café, a nombre del Consejo Regulador del Café Barahona, Inc.;
Oro Verde Cambita?? para aguacates, a nombre del Comité del Clus-
ter del Aguacate Dominicano en Cambita, y Café Juncalito? para

18 Taller de la omp1 sobre signos distintivos como herramientas de competitividad

empresarial organizado por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(omp1) junto con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (onar1) de la Republica
Dominicana. Santo Domingo, 20 y 21 de febrero de 2006.

19 Registro de Denominacién de Origen No. 11, de fecha 4 de abril de 2011.

20 Registro de Denominacién de Origen No. 14, de fecha 2 de agosto de 2011.

2 Registro de Denominacién de Origen No. 15, de fecha 2 de enero de 2012.

22 Registro de Denominacién de Origen No. 18, de fecha 15 de enero de 2016.

B Registro de Denominacién de Origen No. 19, de fecha 17 de marzo de 2016.
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café, a nombre de la Asociaciéon de Productores de Café Especial
(asorrocags), Inc.

En el futuro podria quiza hablarse de las fresas de Constanza, cuyas
atractivas caracteristicas a la vista y al paladar son atribuibles esen-
cialmente al lugar donde se cultivan, siempre y cuando en el proceso
de siembra, cultivo o recoleccién puedan identificarse pautas tnicas o
tradicionales de estos productores.

Ciertamente en el sector tabacalero de nuestro pais existen las con-
diciones no para una, sino para varias denominaciones de origen, como
sucede con Cuba, segin las zonas de produccién y las tradiciones arte-
sanales, comtinmente conocidas, que abundan en la manufactura de los
derivados de este renglén.

VII. CoNCLUSION

Entendemos que las posibilidades de proliferacién de las denomi-
naciones de origen son amplias, pues por un lado, el sector productor
agricola es un sector tradicional, activo y que aporta una cuota sustan-
cial a la economia nacional, con un extenso rango en la diversidad de
productos. Por otro lado, vivimos en un pafs que a pesar de que tiene
una extension superficial modesta, tiene una particular variedad de mi-
croclimas que inciden directamente en la seleccién de las zonas geogra-
ficas para la produccién de determinados rubros, pues mientras la zona
del este es generosa para la cafia, la pifia y el meldn, la zona central y
de montafia es propicia para los vegetales, frutas y flores. El nordeste
presenta caracteristicas propicias para el cultivo de arroz y de coco,
mientras que el valle del Cibao es la cuna del tabaco, la ganaderia y
la artesania, pues no debemos olvidar que aunque las denominaciones
de origen se «reconocen» con mds frecuencia para productos agricolas,
también son frecuentes en productos terminados a partir de materia
prima, como es el caso del marmol de Carrara (Italia), el cristal de
Murano (Italia) y la porcelana de Limoges (Francia).

Lejos de ser excluyentes o convertirse en instrumentos monopdli-
cos o anticompetitivos, las denominaciones de origen estdn llamadas
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a ser los galardones que nuestros productos puedan exhibir orgullosa-
mente en la carrera por la preferencia del consumidor en el mercado
mundial.
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Resumen

La propiedad intelectual tiene un papel fundamental en el desarro-
llo de los vehiculos auténomos. A su vez, es la responsable de que la
creatividad del ser humano pase de lo intangible a lo tangible, man-
teniendo la esencia y al mismo tiempo la proteccién necesaria. El or-
denamiento juridico dominicano —en el 4mbito de proteccién de los
derechos de propiedad intelectual— es idéneo para que las empresas de
reconocimiento internacional que han innovado en ese campo puedan
ver en nuestro pafs un lugar con las competencias necesarias para ser
plataforma de desarrollo de estos proyectos de fabricacién de vehiculos
sin conductor.

PALABRAS CLAVES: AUTONOMO — ESTRATEGIA — PATENTE — MARCA — PROGRAMA DE COMPU-

TADORA
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Abstract

Intellectual property plays a fundamental role in the development
of autonomous cars. As well, intellectual property is responsible for
passing the creativity of the human being from the intangible to the
tangible, maintaining the essence and at the same time the protection
that is needed. The Dominican legal system is ideal to protect intellec-
tual property rights of internationally recognized companies that have
innovated in this field in order to see this country as a place with the
capacity for the development of driverless vehicles.

KEYWORDS: AUTONOMOUS — STRATEGY — PATENT — TRADEMARK — SOFTWARE

Sumario: I. Introduccién. II. Protecciéon en materia de patente. III.
Proteccién en materia de derecho de competencia. IV. Proteccién en
materia de marcas. IV. Proteccién en materia de derecho de autor. V.
Conclusién.

I. INTRODUCCION

La tecnologia avanza a una velocidad inmensurable. Cada dfa sur-
gen novedades que hasta hace poco se vefan a afios luz. Esta evolucién
es palpable gracias a la inversién que hacen los Estados y el sector
privado en investigacion y desarrollo (I+D). Segin un estudio publi-
cado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (ompr),
a mediados del afio 2017 «el indice mundial de innovacién lo lide-
ran paises como Suecia, Suiza, Paises Bajos, Reino Unido y Estados
Unidos».! Para obtener este tipo de resultados es necesario tomar en
cuenta varios factores y entre los mds determinantes est4 la inversion
en educacién y el nidmero de patentes presentadas cada afio por esos

I ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2017): Indice Mundial

de Innovacién 2017: Suiza, Suecia, los Paises Bajos, los EE.UU. y el Reino Unido encabezan
el ranking mundial, omp1 [en linea], <http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/
article_0006.html> [Consulta: 28/03/2018].
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paises. En el mismo estudio se advierte que la linea que separa el po-
tencial de innovacién de los paises desarrollados y de los emergentes,
es que las actividades de I+D son poco constantes en Latinoamérica,’
siendo esta una de las principales razones, sino la principal, por la que
ningin pafs latinoamericano forma parte del top 25; los que més se
acercan son Chile en el puesto 46, seguido de Costa Rica en el puesto
53 y México en el ntimero 58.°

En la Repiblica Dominicana, el perfil de investigacion, desarrollo
e innovacion no es el més atractivo. En parte, por no seguir el modelo
de pafses del primer mundo, como Estados Unidos, donde la formacién
estd orientada a crear lideres y emprendedores. Esto sin lugar a dudas
es directamente proporcional a la innovacién, palabra proveniente del
latin innovare que significa «mudar o alterar algo, introduciendo nove-
dades»,* transformarse para volverse distintivo y con ello responder a
las necesidades de la sociedad.

Pero, ja dénde vamos con todo esto? Desde hace un tiempo se habla
de los vehiculos auténomos vy, en vista de que el mundo se ha globaliza-
do, se debe buscar la forma en que la Repiblica Dominicana sea parte
de la historia e introduzca y desarrolle este proyecto tan ambicioso,
del cual ya empresas como Ford, Waymo (Google) y BMmw han hecho
pruebas de uso. Como pais es posible ser plataforma de desarrollo de
esta avanzada tecnologfa: la legislacion es perfectamente adaptable.
Sin embargo, hay que implementar estrategias para atraer estas grandes
marcas de manera que se sientan interesadas por desarrollar e innovar
con vehiculos de esta magnitud.

Asf las cosas, es necesario analizar los puntos fundamentales para
captar la atencién de esas empresas y que, al momento en que bus-
quen un lugar juridicamente organizado en ese aspecto, la Repu-
blica Dominicana sea considerada como una de las opciones mas

2 Ibid.

3 Ibid.

+ ReaL Acapemia EspaNora (Rag) (2017): Diccionario de la Lengua Espafiola «<innovar»
[en linea], <http://dle.rae.es/?id=LgzBfa6>.
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vanguardistas, completas y documentadas donde desarrollar este tipo
de proyectos.

Regular el desarrollo de estos vehiculos se vincula al derecho de
propiedad industrial, en marcas y patentes; al derecho de competencia,
pues la legislacién dominicana no solo contempla la libertad de empre-
sa, también establece limites que impiden pricticas concertadas’ que
evitan el abuso de posiciéon dominante, y al derecho de autor, que es la
via de proteger el software implantado en estos vehiculos.

I1. PROTECCION EN MATERIA DE PATENTE

Inicialmente, es preciso garantizar la proteccién de la patente. Para
ello se debe tomar en cuenta el cumplimiento de los requisitos de pa-
tentabilidad, que son: novedad, significa que «no exista anteriormente
en el estado de la técnica»;® nivel inventivo, esto es, «si para una per-
sona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la
invencion no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado
de la técnica pertinente»;’ y, aplicacién industrial, es decir, «su objeto
puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria».®

Se debe poner especial atencién al factor novedad, pues en vista de
que este tipo de vehiculos ya existe, la evaluacion de la originalidad
e innovacién en estas solicitudes serd meticulosa. Ademads, dentro de
este requisito, el solicitante debe tener presente que:

El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o
hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una

publicacién en forma tangible, una divulgacién oral, la comercializacién,

5 Practica concertada segiin la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08, es
todo comportamiento de hecho entre agentes econémicos competidores voluntariamente
dirigido a anular la competencia entre ellos.

¢ Articulo 5, numeral 1, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 4 de abril del
2000, G.O. 10044 del 8 de mayo del 2000.

" Articulo 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

8 Articulo 4 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacién de la solici-
tud de patente en la Republica Dominicana o, en su caso, antes de la fecha

de presentacién de la solicitud extranjera [...]

Una vez resguardada la técnica y obtenido el derecho exclusivo, se
evita la incertidumbre de que pueda ser explotada por terceros. La via
mads eficaz de hacerlo es a través del Tratado de Cooperacién en mate-
ria de Patentes (pcT). Como pafs signatario de este convenio, lo apro-
piado es realizar un solo requerimiento para todos los paises en que se
interese proteger, no tramitarla de forma independiente, ya que retrasa-
ria el proceso y resultaria mds inseguro para el potencial titular, pues la
solicitud de proteccién de invenciones es piblica y gestionarla pais por
pais podria llevar a un tercero a buscar o rastrear en las bases de datos
en linea, donde en la mayorfa de los casos aparecen las solicitudes en
tramite siempre que ya hayan sido publicadas. Ademas, es la forma mas
atinada porque una vez hecha la solicitud, hasta tanto no haya una re-
solucién de cualquier tipo por parte del organismo competente, esta es
una especie de proteccién provisional en los pafses designados via pcT.

I11. PROTECCION EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIA

Este proteccién a través de patentes tiene cada vez mds fuerza en
el mercado, las empresas contratan servicios de vigilancia tecnolégica
para proteger su innovacién y estar actualizados en las estrategias y
nuevas implementaciones de la competencia, dado que la clave no esta
en fabricar el vehiculo, eso ya existe, sino en quién lo hace mejor, y eso
solo va a depender de los detalles y caracteristicas que cada empresa
impregne en su trabajo con el objetivo de perfeccionar y reducir al
minimo el margen de error.

Para obtener un resultado éptimo, en la mayorfa de los casos los fa-
bricantes de vehiculos necesitan la colaboracién de empresas expertas

®  Articulo 5, numeral 2, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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en instrumentos o dispositivos tecnolégicos, para integrar sus conoci-
mientos con el fin de que el comportamiento de estos vehiculos ante
las eventualidades en las vias publicas sea lo mds adecuado posible.

En ese orden, en la legislaciéon nacional dominicana se busca que
este tipo de relaciones empresariales no terminen en préicticas concer-
tadas y que en el marco de practicar la libertad de empresa no se con-
viertan en abusivas, por lo que la Ley General de Defensa de la Com-
petencia No. 42-08 establece que «quedan prohibidas las précticas, los
actos, convenios y acuerdos entre agentes econémicos competidores,
sean éstos expresos o tacitos, escritos o verbales, que tengan por objeto
o que produzcan o puedan producir el efecto de imponer injustificada-
mente barreras en el mercado».!°

No obstante, la misma ley hace la salvedad de que la calificacién
de una conducta empresarial como anticompetitiva estard sujeta a las
siguientes condiciones:

1. Las conductas enumeradas en el articulo 5 de esta ley serdn prohibi-
das, siempre que sean ejecutadas o planificadas entre competidores
que actdan concertadamente, salvo que ellas sean accesorias o com-
plementarias a una integracion o asociacion convenida que haya sido
adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva o
para promover la innovacion o la inversién productiva;

2. En la evaluacién de las imputaciones de abuso de posicién domi-
nante, se examinard la contribucién o reduccién de dicha conducta a
la econémica, mediante el andlisis del efecto neto de dicha conducta; es
decir, si sus efectos anticompetitivos superan los efectos pro-competitivos,
o de incremento de la eficiencia econdmica o viceversa (la cursiva

es nuestra).l!

10 Articulo 5 de la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia del 16 de enero de
2008, G.O. No. 10458 del 25 de enero de 2008.
" Articulo 7, numerales 1 y 2 de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia.
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La permisibilidad de estos acuerdos podria considerarse como obsta-
culo frente al mercado, pero si se analiza con ojo critico, lo que se bus-
ca realmente es incentivar el desarrollo e impulsar la competitividad
y con ello también la innovacién. De este modo, lo pertinente es un
contrato de transferencia de tecnologia en el que ambas empresas se li-
cencien entre ellas los conocimientos de las técnicas correspondientes
para el desarrollo del vehiculo.

III. PROTECCION EN MATERIA DE MARCAS

En la fase de discutir los potenciales nombres de la marca del vehi-
culo, se debe analizar varias vertientes, una de ellas es que el nombre
elegido no debe considerarse agresivo o insultante en el pafs en que se
pretenda comercializar, con esto nos referimos a las diferentes acepcio-
nes que pueda tener una palabra de acuerdo con la cultura en la que se
utilice. Es indispensable tomar en cuenta el cardcter internacional de
una empresa para evitar problemas cuando el producto entre a nuevos
mercados, de forma tal que no haya que cambiar su marca y a raiz de
eso tener que implementar estrategias de publicidad para que el pdblico
consumidor sepa que es el mismo producto con el mismo origen em-
presarial. De igual manera, antes de la solicitud se deben observar las
clases relacionadas en las que serfa estratégico amparar la marca, con
el fin de que, en el curso del desarrollo de la idea del vehiculo auténo-
mo, haya mds dreas en las cuales se podria proteger para aprovechar el
reconocimiento de la marca.

En consecuencia, es posible proteger la marca tanto en clase 12,
que comprende los vehiculos y aparatos de locomocién, como en cla-
se 9y 39, las cuales comprenden la proteccién de los sensores y de
los servicios de transporte,'? respectivamente. De igual manera, antes

2 ORGANIZACION MUNDIAL DE 1A PropiEDAD INDUsTRIAL (omP1) (2017):

Clasificacién Internacional de Niza, 11* edicién, Ginebra: omp1 [en linea], <http://
www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20170101/classheadings/pdf-download.
pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20170101> [Consulta: 17/04/2018].
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de gestionar el registro de la marca es preciso realizar una solicitud
de basqueda en las clases predeterminadas en los pafses en los que se
protegerd, con el objetivo de prevenir circunstancias que lleven a su
denegacion por coincidir con otros signos distintivos que causen con-
fusion al consumidor y no estar expuestos —en la medida en que toma
reconocimiento— a tener contratiempos por no haber previsto el regis-
tro en determinada clase que podria ser explotada.

Adicionalmente, hay que tener presente que la marca a elegir no
puede ser muy descriptiva respecto del producto, pues como indica el
Convenio de Parfs, las oficinas tienen la potestad de denegarlo cuando:

[...] estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas exclusi-
vamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de
origen de los productos o la época de produccién, o que hayan llegado a ser
usados en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del

comercio del pafs donde la proteccién se reclama.”

El articulo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial también
contempla esta restriccién. Es por eso que las palabras que designen
caracterfsticas propias de un vehiculo auténomo no deben llevar un
nombre que lo autodefina.

Por su parte, el registro del signo distintivo, tomando en conside-
racién que se iniciarfa en la Repidblica Dominicana, debe hacerse pafs
por pais, puesto que no formamos parte del Sistema Internacional de
Madrid, mediante el cual se puede realizar una sola solicitud a través
de la omri, previa seleccion de paises signatarios en los que interese
el registro. Aunque el andlisis de fondo lo realiza cada pafs, esta via

B Articulo 6 quinquies, literal B, numeral 2 del Convenio de Parfs para la Proteccién de

la Propiedad Industrial, del afio 1883, ratificado en la Republica Dominicana mediante
Resolucién congresual No. 912 de fecha 4 de mayo de 1928, G.O. 3975 del 24 de mayo de
1928 [en linea), <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf>
[Consulta: 20/04/2018].
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agiliza el registro de una marca pues no se tendria que realizar el mismo
trdmite tantas veces como paises seleccionados haya.

IV. PROTECCION EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

Un factor muy importante a ser evaluado es la proteccién del sof-
tware que diferenciard este producto de los demds que ofrece el mer-
cado. Existen distintas posibilidades, una es contratar una empresa
externa y la otra es tener un departamento interno que se encargue
del estudio del sistema operativo que contendra el vehiculo. Las dos
opciones tienen consecuencias distintas pero va a depender de lo que
mas convenga a la empresa.

Cuando se opta por la opcién interna (o in house), puesto que el
programa es desarrollado por uno o varios empleados, la ley sefiala que
«los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por empleados o
funcionarios publicos, en cumplimiento de las obligaciones inherentes
a su cargo, se presumen cedidos al organismo publico de que se trate,
salvo pacto en contrario» (la cursiva es nuestra).'*

Simultdneamente, cuando se habla de programas de computadoras,
la ley también prevé que:

El productor del programa de computadoras es la persona natural o
juridica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realizacién de la
obra. Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del progra-

ma, la persona que aparezca indicada como tal en la forma usual.”

Por tanto, se entiende que el productor en ese caso es la empresa
y que el autor del programa cede sus derechos; la misma legislacién lo
establece: «salvo estipulacién en contrario, se presume que los autores
del programa han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda

4 Articulo 13 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto del 2000,
G.O. 10056 del 24 de agosto del 2000.
5 Articulo 73 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.
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su duracién, el derecho patrimonial exclusivo, inclusive el de realizar o
autorizar adaptaciones o versiones de la obra».!

Dentro de las ventajas de desarrollar el software internamente en la
empresa es que la confidencialidad de la técnica tiene mayor resguardo,
pero también es cierto que los costos para la compatfiia son mayores,
pues esto conlleva preparacion, equipamiento, capacitacién y un sin-
nimero de caracteristicas que deben ser tomadas en cuenta antes de
empezar a desarrollarlo.

Por otro lado, al optar por la alternativa de contratar una empresa
externa se recomienda realizar un acuerdo de cesién de derechos en
el cual se debe ser minucioso al momento de su redacciéon. Ademass,
en el mismo contrato se debe tomar en cuenta la inclusién de una
clausula penal para garantizar el cumplimento de lo estipulado en
caso de ser infringido o divulgada la informacién confidencial. En
resumidas cuentas, esto seria una obra por encargo vy la ley al respecto
ha sefialado que:

En las obras creadas por encargo, la titularidad de los derechos patri-
moniales se regird por lo pactado entre las partes. En todo caso, las obras
sélo podran ser utilizadas por los contratantes, por el medio de difusién
expresamente autorizado por el autor o autores que en ellas intervinieron

(la cursiva es nuestra).”
De igual forma, la misma ley advierte que:
y q

La cesién de derechos patrimoniales puede celebrarse a titulo gratuito
u oneroso, en forma exclusiva o no exclusiva. Salvo pacto en contrario
o disposicién expresa de la ley, la cesion se presume realizada en forma no

exclusiva y a titulo oneroso [la cursiva es nuestral.!®

16 Articulo 73, pérrafo de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.
17 Articulo 14 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.
8 Articulo 79, parrafo [ de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.
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Es por esto que la redacciéon del contrato debe ser meticulosa: la
legislacién no otorga derechos expresos cuando la obra es por encargo,
y el contrato de cesién se rige por las disposiciones generales que tanto
esta como el Cédigo Civil establecen, y su interpretacion es restrictiva.
Por consiguiente, se observa que «los contratos de cesién de derechos
patrimoniales y los de licencias de uso deben constar por escrito, salvo
que la propia ley establezca, en el caso concreto, una presuncion de ce-
sién de los derechos».!” De manera andloga, Ricardo Antequera Parilli
ha considerado lo siguiente:

Para la interpretacién de los contratos rige el principio de su aplica-
cién restrictiva, de manera que sus efectos deben limitarse a los modos de
explotacién y al tiempo expresamente convenidos y, en caso de dudas, tal
interpretacién debe hacerse en forma tal que el cesionario o el licenciata-
rio, segiin los casos, solo pueda explotar la obra de acuerdo a la modalidad

que se deduzca del propio contrato y sea indispensable para cumplir con
su finalidad.”

Todo debe quedar absolutamente establecido para evitar contingen-
cias futuras en perjuicio de la empresa que encarga la obra, que en este
caso es el programa de computadora o software.

V. CONCLUSION
Finalmente y segin lo planteado, la Reptblica Dominicana tiene

todas las herramientas necesarias para cualquier empresa que decida
establecer una sede de desarrollo de vehiculos auténomos y expandirse

¥ Idem, parrafo III.

2 Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santiago, Cdmara Civil y Comercial,
sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223 de fecha 09/07/2009. Marlen
Josefina Victoria Curiel de Ramirez (recurrente) c. Universidad Abierta para Adultos
(uapa) (recurrida). Ver comentarios de ANTEQUERA PariLLy, R. sobre esta sentencia [en
linea], <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=archivo&id=1590>
[Consulta: 19/04/2018].
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a nivel mundial. Haciendo uso de la legislacion dominicana actual, es
posible atraer empresas para realizar estas inversiones y, una vez vis-
to el resultado y efectividad de este tipo de proyectos, el legislador se
verd motivado a actualizar las diferentes leyes asociadas para estar en
consonancia con las innovaciones. Aunque las normas en materia de
responsabilidad civil, responsabilidad penal y las de transito puedan ser
ajustadas para los casos en que ocurran accidentes que involucren estos
automoviles, la verdad es que la realidad y la tecnologia siempre irdn
avanzando maés rapido que el derecho, y si el Estado dominicano busca
competir en el mercado debe ir sobre ruedas para ser el top of mind de
los mayores inversionistas y empresas dedicadas a este negocio.

TEXTOS LEGALES

Convenio de Paris para la proteccién de la Propiedad Industrial, suscrito en
Parfs (Francia), el 20 de marzo de 1883.

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 4 de abril del 2000, G.O.
10044 del 8 de mayo del 2000.

Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto del 2000, G.O.
10056 del 24 de agosto del 2000.

Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, del 16 de enero de 2008,
G.O. No. 10458 del 25 de enero de 2008.

JURISPRUDENCIA

Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santiago, Cdmara Civil
y Comercial, sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223 de
fecha 09/07/2009. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramirez (recurrente)
c. Universidad Abierta para Adultos (uapa) (recurrida).

BIBLIOGRAFiA
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PrROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2018):

Clasificacién Internacional de Niza [en linea], <http://www.wipo.int/
classifications/nice/nclpub/es/fr/> [Consulta: 17/04/2018].

108



Anu. dominic. prop. intelect., n.® 5, 2018, pp. 97-109. ISSN 2410-3640

— (2017): Indice Mundial de Innovacién 2017: Suiza, Suecia, los Paises Bajos,
los EE.UU. vy el Reino Unido encabezan el ranking mundial [en linea],
<http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html>
[Consulta: 28/03/2018].

REeaL Acapemia EspaNoLa (RaE) (2017): Diccionario de la Lengua Espaiiola
«innovar» [en linea], <http://dle.rae.es/?lid=LgzBfa6>.

109






JURISPRUDENCIA
SELECCIONADA Y COMENTADA






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

Entre obras y marcas: jurisprudencia
de propiedad intelectual

In between works of art and trademarks:
intellectual property jurisprudence

Edwin EspinaL HERNANDEZ

Abogado y notario publico. Profesor de Derecho de Pro-
piedad Intelectual en la Pontificia Universidad Catdlica
Madre y Maestra y de Contratos Especiales en Derecho de
Autor en la maestria en Propiedad Intelectual y Nuevas
Tecnologias de la misma universidad. Director de la Ofici-
na Nacional de Derecho de Autor (2002-2004). Presiden-
te de la Asociacién Dominicana de Propiedad Intelectual,
Inc. (apopr). Autor de las obras Patrimonio cultural vy legis-
lacion (1996) y Legislacion de propiedad intelectual anotada,
concordada y comentada (2009).

Resumen

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

The author provides a collection of decisions regarding copyright
and industrial property as a result of the interpretation of the laws No.
20-00 and 65-00 given by the courts from different levels in the Do-
minican Republic. The selection contains pronouncements on both
normative and procedural aspects based on a diverse casuistry.

KEYWORDS: COLLECTIVE MANAGEMENT — AUDIOVISUAL WORK — MUSICAL WORK — ARCHI-

TECTURAL WORK — TRADEMARK - REGISTRY — INJUNCTION — BORDER MEASURE

Sumario: I. Introduccién. II. Decisiones en materia de derecho de
autor: A. Gestién colectiva: 1. (In)constitucionalidad del art. 129
de la Ley 65-00 en lo que respecta a establecimientos hospitalarios.
2. Prueba de la representacion de titulares — Inversion de la carga de
la prueba — Particularidad del cobro de regalias en derecho de autor.
3. Competencia desleal — Falta de calidad de una sociedad de ges-
tién colectiva para reclamar condenacién por competencia desleal.
4. Configuracién de las caracteristicas del crédito frente al usuario.
5. Cardcter de una sociedad de gestién colectiva — Tribunal com-
petente para impugnacién de sus actos — Incompetencia del juez de
amparo. B. Comunicacién piblica no autorizada de una obra audio-
visual — Compromisarios de la responsabilidad civil. C. Explotacién
no autorizada de una obra musical — Dafios morales y patrimonia-
les. — Configuracién. D. Transformacién de una obra musical — Dafio
moral — Independencia de su caracterizacién. E. Derecho a la propia
imagen: 1. Responsabilidad civil. 2. Persona con calidad para osten-
tar la condicién de demandante. 3. Reproduccién no autorizada de
la imagen de una persona — Limitaciones y excepciones — Sustento
— Uso honrado — Objeto. E Obra arquitecténica: 1. Derecho moral
de paternidad — Violacién. 2. Derecho moral de integridad — Prueba
de su violacién. 3. Plagio — Determinacién — No configuracion. G.
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Paternidad de una obra — Determinacién. III. Decisiones en materia
de propiedad industrial: A. Responsabilidad civil — Prueba del uso no
autorizado de una marca — Ejecutoriedad del cese de su uso. B. Medi-
das cautelares — Concepto — Debido proceso — Caracteres — Nulidad
— Forma de la contracautela. C. Medida en frontera — Obligacion de
la Direccién General de Aduanas — Violacién de la ley. D. Disponibi-
lidad y condiciones para el registro de una marca. E. Marca evocativa

— Permisibilidad.
I. INTRODUCCION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente
No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017.
EGEDA Dominicana (demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).
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de garantizar y proteger su derecho a la salud. Resultando ilégico el régi-
men que prevé que las clinicas o centros hospitalarios tienen la obligacién
de pagar una tasa de transmisién de telecomunicacién a las entidades de
gestién colectiva sin siquiera obtener ningtin beneficio de las personas que
visitan esos centros, aunado a que de la lectura sistemética de la normativa
aplicable, el espiritu del legislador es cobrar tarifas a establecimientos cuyo
fin es la explotacién, en cuya categoria, por el servicio que ofrecen, no

pueden ser enmarcadas las clinicas u hospitales.?

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

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

[..].

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

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

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

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

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

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

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

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

[..]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cobra por su ocupacién».*

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

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

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

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

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

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

[..]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[.]

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

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

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

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

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

[.]

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

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

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

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

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

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

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

de pago por retransmisién.’

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

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

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

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

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

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

falta de calidad [...].8

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

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

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

4. Configuracion de las caracteristicas del crédito frente al usuario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Jdem.

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

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

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

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

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

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

la proteccién».®

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativa en atribuciones ordinarias.'

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

Ley 65-00).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La decisién del tribunal se sintetiza en los siguientes parrafos:

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

[.]

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

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

[.]

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

[.]

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

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

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

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

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

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

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

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

dafio apreciado por el tribunal.’’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A seguidas transcribimos sus valoraciones claves sobre la cuestién:

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

[..]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2% Luis Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta (demandantes) c. Compafifa
Dominicana de Teléfonos, C. por A. (antigua Verizon Dominicana, C. por A.)
(demandada). La Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, por sentencia No. 47, del 31 de enero de 2006, declaré
inadmisible la demanda. La Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de
Apelacién del Distrito Nacional, por sentencia No. 798, del 12 de diciembre de 2006,
revocé la sentencia de primer grado, avocé el conocimiento de la demanda original y la
rechazé.
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demanda en reparacién de dafios y perjuicios también incoada por dichos
sefiores, declaré regular y valida la referida demanda en cuanto a la forma
y la rechazé en lo que respecta al fondo, justificando este rechazo en la si-
guiente motivacién: como bien lo alega la parte demandada, hoy intimada:
a) la cita de las obras preexistentes siempre ha sido, en legislacién como en
jurisprudencia, universalmente aceptada como valida por los usos honra-
dos, tal y como es el caso del retrato de Tavito Vasquez dentro del libro «El
Merengue: Musica y Baile de la Republica Dominicana», toda vez que se
trat6 de una edicién de cardcter cultural y sin fines de lucro como acontece
con la Colecciéon Cultural Codetel; b) la mencionada cita se ha hecho con-
forme al concepto de «usos honrados» del Convenio de Berna de 1971 para
la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas y en la medida justificada
al fin cultural que se perseguia con la edicién, tal y como lo dispone el ar-
ticulo 10.1 del citado Convenio; c) la reproduccién para fines culturales del
retrato de Tavito Vasquez, de un hecho o acontecimiento desarrollado por
él en publico, como tocar el saxofén, servia para la ilustracién de un articu-
lo sobre su vida, incluido dentro de las excepciones previstas por el articulo
36 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor; que no resulta posible, en
consecuencia, retener falta alguna, en la especie, a cargo de la demandada
original, ahora intimada en la presente instancia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[.]

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

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

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

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

[..]

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

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

2. Derecho moral de integridad — Prueba de su violacion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

158



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

inevitables en ocasién de su concepcién. En ese sentido, en el caso de
una obra arquitecténica, el derecho de autor concede proteccion a la
forma en la cual una idea es expresada por un arquitecto conforme su
particular concepcién en un disefio determinado, pero no a las ideas
de las que ha partido para ello y mucho menos a los procedimientos y
métodos de operacion que han servido para plasmar su creacion.

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

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

[..]

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

[..]

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

[..]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

164



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

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

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

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

[.]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contados a partir de la comunicacién de la suspensién mediante aviso»;

168



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marca incorpora una particula evocativa del producto que identifica,

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

dora del producto que nombra:

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

contenido.”

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

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

Tribunal Constitucional

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

Suprema Corte de Justicia

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

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

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

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

Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Santo Domingo

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

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

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

Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Santiago

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

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

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, C4mara Civil y
Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701,
expediente No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-
00850, de fecha 21/6/2017. ecepa Dominicana (demandante) c. Club
Atlético Body Shop (demandado).

173



Entre obras y marcas: jurisprudencia de propiedad intelectual

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

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

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

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

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

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

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

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

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

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

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

Tratados internacionales

Acuerdo de Asociacién Econémica —aAE (Epa en inglés) entre el Foro
de Estados de los paises acp (Africa, Caribe y Pacifico) del Caribe
(carIFORUM) por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por otra, firmado el 15 de octubre del 2008 y en vigor en la
Republica Dominicana mediante Resolucién del Congreso Nacional
No. 453-08, G.O. 10492 del 27 de octubre de 2008.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (appric) (Anexo 1C del Acuerdo de
Marrakech que establece la Organizacién Mundial del Comercio (omc)).

Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen
y su Registro Internacional.

Arreglo de Madrid concerniente a la Represién de las Indicaciones de
Procedencia Falsas o Engafiosas en los Productos, del 14 de abril de 1891.

Convenio de Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas
del 24 de junio de 1971.

Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, del 20 de
marzo de 1883.

Tratado de la omp1 sobre Derecho de Autor (wct) del 20 de diciembre de
1996.

Tratado de la ompr1 sobre Interpretacién o Ejecucién y Fonogramas (wept)
del 20 de diciembre de 1996.

Decisién 351 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, que contiene el
Régimen Comiin sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lima,

Peru, de fecha 17 de diciembre de 1993.

Leyes, decretos y reglamentos

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

Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto del 2000, G.O.
10056 del 24 de agosto del 2000.

Ley 424-06 de Implementacién del del Tratado de Libre Comercio entre
la Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de
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América (DrR-caFTa), del 20 de noviembre del 2006, G.O. 10393 del 22 de
noviembre de 2006.

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

Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, G.O. No. 10458, del 25
de enero de 2008.

Ley No. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de
julio de 2002, que establece el Cédigo Procesal Penal de la Repiblica
Dominicana. G.O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015.

Ley No. 155-17 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre
Lavado de Activos Provenientes del Trafico Ilicito de Drogas, con
excepcion de los articulos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados por la Ley No.
196-11. G.O. No. 10886 del 7 de junio de 2017.

Ley sobre el Derecho de Autor venezolana, Gaceta Oficial No. 4.638,
extraordinario del 1 de octubre de 1993.

Ley No. 25.380, del 30 de noviembre de 2000, sobre el Régimen Legal
para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de
Productos Agricolas y Alimentarios, de Argentina.

Ley No. 28331 — Ley Marco de los Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto de 2004, de Perd.

Decreto No. 599-01 que establece el Reglamento de Aplicacién de la Ley No.
20-00, sobre Propiedad Industrial, G.O. 10090 del 01 de junio del 2001.

Decreto No. 180-03 que modifica el Reglamento de Aplicacién de la Ley No.
20-00 sobre Propiedad Industrial, G.O. 10201 del 03 de marzo del 2003.

Decreto No. 205-03 que suprime los Articulos 1, 7, 8, 9, 11 y 12 del Decreto
No. 180-03, que modificé el Reglamento No. 599-01, G.O. 10206 del 06
de marzo del 2003.

Decreto No. 326-06 que modifica los Articulos 66 y 67 del Reglamento de
Aplicacién de la Ley No. 20-00, contenido en el Decreto No. 599-01 del
1ro. de junio del 2001, G.O. 10383 del 08 de agosto del 2006.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 13 de marzo de 2018) de los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento No. 33743 de 2007 de las disposiciones relativas a las
indicaciones geograficas y denominaciones de origen, contenidas en la
Ley de Marcas y otros signos distintivos No. 7978 del 6 de enero del 2000.

Reglamento de Ejecucién (ug) 2016/1043 de la Comisién, del 15 de junio
de 2016, por el que se inscribe una denominacién en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geograficas
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Protegidas [Café de Valdesia (popr)] C/2016/3775 [en linea], <https://
publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/63e48d0f-3dbb-
11e6-a825-01aa75ed71al/language-es>.
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Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0476/15, expediente nim. TC-
02-2015-0009, de fecha 05/11/2015. Relativo al control preventivo de
constitucionalidad del «Arreglo de Lisboa y a la Proteccién de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional», suscrito el
treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958),
revisado en Estocolmo el catorce (14) de julio de mil novecientos sesenta
y siete (1967) y modificado el veintiocho (28) de septiembre de mil
novecientos setenta y nueve (1979).

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

Suprema Corte de Justicia

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

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

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia
No. 46, de fecha 29/01/14, B.].1238. ucs Societé Anonyme (recurrente) c.
Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (Lam) (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Sala Penal, Segunda Sala, sentencia No. 11, de
fecha 24/11/2014, B.].1248. Hewlett-Packard Development Company,

L.P. (recurrente) c. Everprint Technologies Dominicana, S.R.L., y Rafael
Hilario Alvarado (recurridos).

Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 9, de fecha
19/2/2014, B.J.1239. Bienvenido Rodriguez Durdn (recurrente) c. Manuel
Modesto Cabrera Salas (recurrido).
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Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia
No. 150 de fecha 15/04/2015, B. ]J. 1253. Bayer Aktiengessellchaft
(recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (oNaP1)
(recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia
No. 237 de fecha 27/05/2015, B. ]. sin nimero. Shell International Brands
AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (onaP1)
(recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia
No. 408 de fecha 30/07/2014, B. J. 1244. Shell International Brands
AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (oNaP1)
(recurrido).

Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Santo Domingo

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

Corte de Apelacion del Distrito Nacional

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

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

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

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

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

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

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

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

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

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

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil
y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil No. 366-2017-SADM-00098,
expediente civil No. 366-2017-EADM-00038, de fecha 9/10/2017. Loto
Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Rolando Antonio Peralta Fernandez
y Bancas Tony (requeridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Camara
Civil, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2017-SSEN-0913, expediente
No. 366-14-01718, de fecha 20/12/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu
(demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista, SR.L.
(demandados).

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

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

186



Jurisprudencia

S.R.L. (demandados).

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

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

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

OFicina NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), Resolucién No.
001-2018, de fecha 19 de enero de 2018.

OFiciNA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), Registros de
denominacién de origen No. 11, de fecha 4 de abril de 2011; No. 14, de
fecha 2 de agosto de 2011; No. 15, de fecha 2 de enero de 2012; No. 18, de
fecha 15 de enero de 2016; No. 19, de fecha 17 de marzo de 2016.

Jurisprudencia internacional

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea (Gran Sala), de
fecha 3 de julio de 2012, UsedSoft v. Oracle, C128/11, EU:C:2012:407
[en linea), <http://curia.europa.eufjuris/document/document.
jsfidocid=124564&doclang=ES>.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea (Sala Tercera), de fecha
15 de septiembre de 2016, Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment,
(C484/14, EU:C:2016:689 [en linea], <http://curia.europa.eufjuris/{document/
document.jsfidir=&docid=183363&doclang=ES&mode=req&occ
=first&pagelndex=0&part=1&text=>.

187






Bibliografia general

Bibliography

AvramiLLo, I, MaLDONADO, S., Ramos, F. y PuenTg, N. (2002): «La
contratacién telemdtica, el comercio electrénico empresa a empresa y
el comercio electrénico empresa a consumidor» en ALoNso OLEa, M.
(editor) (2002): Internet: Claves legales para la empresa, primera edicién,
Madrid: Editorial Civitas.

AmazoN (2016): «Términos y Condiciones de Uso del Programa Kindle
Direct Publishing (kpr)» [en linea], <http://amzn.to/2a AW Ixs>.

ANTEQUERA PariLLL, R. (2007): Estudios de derechos de autor y derechos
afines. Madrid: AISGE/REUS.

Bobecas CoMeNGE (2016): «;Qué son los consejos reguladores vinicos?»,
Blog Bodegas Comenge, 12 de octubre de 2016 [en linea], <https://www.
comenge.com/blog/cultura-viticola/consejos-reguladores-vinicos.html>.

Carvo Baca, E. (2003): Cddigo Civil Venezolano: Comentado y concordado,
Caracas: Ediciones Libra.

CamacHo, M. (2017): «Plataformas digitales y tendencias editoriales», charla
dictada el 17 de noviembre de 2017 en la Biblioteca Eugenio Montejo, Los
Palos Grandes, Caracas, Venezuela.

CARRILLO, Jestis M. y MoraLgs Casas, F. (1973): La propiedad
industrial, Bogota: Temis.

CerLaLc (2013): El Derecho de Autor y los contratos de los contenidos
editoriales en el entorno digital [en linea], <http://cpl.org.pe/wp-content/
uploads/2011/11/El-derecho-de-autor-y-los-contratos-de-los-contenidos-
editoriales-en-el-entorno-digital-2.pdf>.

D MicueL Asensio, P. (2001): Derecho privado de Internet, segunda edicién
actualizada, Madrid: Civitas.

DEeLcapo Porras, A. (1998): Panordmica de la proteccion civil y penal en
materia de propiedad intelectual. Madrid: Civitas.

Ecuaras, M. (2013): «La autoedicién no existe», 4 de marzo de 2013 [en
linea), <https://marianaeguaras.com/la-autoedicion-no-existe/>.

— (2014): «La autopublicacién a debate en el ciclo breakfast club», 8 de julio
de 2014 [en linea], <https://marianaeguaras.com/la-autopublicacion-a-
debate-en-el-ciclo-breakfast-club/> [Consulta: 11/11/2017].

Ficsor, M. (2003): Guia sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos

Conexos administrados por la oMpL. Ginebra: oMPL.



Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual

GaMmBoa VILELA, P. (2011): «Las Denominaciones de Origen en el Pert»,
ompl, [en linea], <http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp’doc_
id=172820>.

INTERNET WORLD StAaTs (2018): «World Internet Users and Population
Stats 2018» [en linea], <https://www.internetworldstats.com/stats.
htm>[Consulta: 26/07/2018].

Lacruz MANTECON, M. (sff): Las obligaciones del editor en el contrato de
edicién literaria. Madrid: A1sGE/REUS.

Lanpagz Otazo, L. A. (2009): El comercio electrénico, nueva tecnologia e
Internet, Caracas: Vadell Hermanos Editores.

LeMLEY, M. (2006): <Terms of Use» [en linea], Minnesota Law Review,
<http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2011/11/
Lemley_Final.pdf >.

Lipszyc, D. (1993): Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires:
UNESCO/CERLALC/ZAVALIA.

— (2004): Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires:

UNESCO/CERLALC/ ZAVALIA.

— (2005): «Responsabilidad de los proveedores de servicios en linea por
infracciones del derecho de autor y derechos conexos en el entorno
digital: analisis de la jurisprudencia internacional», en el documento
preparado para el X1 curso académico regional oMPI/SGAE sobre derecho
de autor y derechos conexos para paises de América Latina: «El derecho
de autor y los derechos conexos en el entorno digital», Asuncién.
Paraguay, omrI [en linea], <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/esfompi
sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_7.pdf>.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2017):
«Indice Mundial de Innovacién 2017: Suiza, Suecia, los Pafses Bajos,
los EE.UU. y el Reino Unido encabezan el ranking mundial» [en linea],
<http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html>.

— (2018): «Clasificacién Internacional de Niza» [en linea], <http://www.wipo.
int/classifications/nice/nclpub/es/fr/>.

— (2017): «Partes Contratantes: Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién
de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional» [en linea],
<http://www.wipo.int/export/sites/wwwjtreaties/es/documents/pdf/lisbon.
pdf>.

— (s/f): «El sistema de Lisboa: proteccién internacional de identificadores
de productos tipicos de zonas geograficas especificas», [en linea], <http://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/942/wipo_pub_942.pdf>.

190



Bibliografia

— (1997): El régimen internacional de proteccién de las indicaciones geogrdficas,
Documento OMPI/AO/LIM/97/1, Lima.

Posapa Torres, C. (2015): «Las cldusulas abusivas en los contratos de
adhesién en el derecho colombiano (Unfair Contractual Terms in
Standard Form Contracts Under Colombian Law)», Revista de Derecho
Privado, No. 29 [en linea], <https://ssrn.com/abstract=2718990>.

Rawmirez, F. (2009): «Lectura en pantalla y cognicién», Biblumliteraria [en
linea), <http://biblumliteraria.blogspot.com/2009/04/lectura-en-pantalla-y-
cognicion.html>.

REeaL Acapemia EspaNoLa (RaE) (2017): Diccionario de la Lengua Espaiiola
«innovar» [en linea), <http://dle.rae.es/lid=LgzBfa6>.

RickeTsoN, S & GINSBURG, . (2005): International Copyright and
Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond. New York:
Oxford University Press, vol. L.

Rios, Y. (s.f.): «El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos
(contenido, alcance y aplicacién a las transmisiones en linea)», Centro
Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA) [en lineal], <http:/fwww.
cecolda.org.cofimages/columnista/El_agotamiento_del_Derecho_de_
Autor_y_los_Derechos_Conexos.pdf> [Consulta: 14/11/2017].

SuarPE, L & GUNTHER, 1. (2005): Manual de edicién literaria y no literaria.
México: Fondo de Cultura Econémica.

WorLD INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (WIPO) (2017): «Geographical
indications», [en linea], <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_

pub_941_2017-chapter6.pdf>.

191






