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1 pasado 10 de septiembre de 2014, la Primera Sala de

la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién

el Distrito Nacional (la Corte) dict6 la sentencia ntim.

775-2014, que rechazo un recurso de apelacion inter-
puesto en contra de la Resolucion ntm. 0086-2013 rendida por
el director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Indus-
trial (en lo adelante la ONAPI) en fecha 12 de agosto de 2013.
Posteriormente, mediante sentencia num. 641-2014, de fecha 4
de octubre de 2014, 1a Corte decidi6é favorablemente un recurso
de apelacién interpuesto en contra de la Resolucion nim. 00131~
2013, rendida por el mismo funcionario en fecha 18 de octubre
de 2013.

Lo trascendental de las sentencias arriba indicadas s que, antes
de conocer el fondo del asunto, la Corte evalud y declaré su com-
petencia para estatuir y juzgar sobre la apelacion conira las actua-
ciones de la ONAPI, volviendo sobre sus pasos y dejando sin elec-
(o un criterio recientemente asumido segun el cual, por aplicacion
del articulo 165 de la Constitucién dominicana de 2010, se decla-
raba incompetente yationae materiae para conocer de dicha apela-

I
| Se examina la vigencia y pertinencia de la competencia de la jurisdiccién civil en grado de apelacion, en el marco de la Constitu- ;
| cién dominicana de 2010, para conocer de los recursos interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por el director general l;;

R ———

cidn y remitia a las partes a proveerse por ante la jurisdiccion espe-

cializada en materia administrativa, esto es, el Tribunal Superior

Administrativo.

En ambas sentencias (775-2014 y 641-2014), la Corte eshozé los
siguientes razonamientos comunes para fundamentar sus decisiones':
(i) Que si bien durante algtin Gempo mantuvo el criterio de que

ese tribunal no tenia competencia de atribucién para exa-
minar las apelaciones judiciales contra las resoluciones de
la Direccién General de la ONAPL un estudio mas pausado
del articulo 165 constitucional revela que constituye un error
generalizar y ordenar, sin discriminar, que todo cuanto pro-
venga de ese despacho tenga que ser enviado a la menciona-
da jurisdiccion especializada.

(ii) Que los Ginicos supuestos en que el tribunal debe abortar la
cognicién de proceso y remilir a las partes a que se provean
en sede adminisirativa son aquellos en los que la ONAPI emita
pronunciamientos decisorios cn el marco de la interactuacion
de la administracién y los administrados (v.gr denegacion de
registro de marcas o de concesion de patentes en ausencia de

| Ambas sentendias cuentan con el voto disidente de la magistrada Xiorarah Silva Santos en lo relative a la competencia.
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litigio entre actores privados), no asi a propésito de eventos
contenciosos desde el seno mismo de la ONAPI y que a la pos-
tre degeneren en controversias judiciales.

(iii) Que la jurisdiccion contencioso-administrativa no estd pensa-
da para zanjar desencuentros entre particulares en defensa de
sus intereses, sino para encaminar actuaciones contra los actos
de la administracién presuntamente violatorios de la Constitu-
cion y de las leyes.

(iv) Que en el caso en cuestion lo que se planteaba era una cla-
ra contraposicion de intereses privados y comerciales, no de
indole administrativa.

Corresponde pues examinar si estos argumentos responden a la
teoria de los actos administrativos y a la logica juridica y si resultan
adecuados a la normativa legal dominicana.

La base legal sobre la cual la Corte, hasta el ano 2013 y nue-
vamente ahora, ha justificado su competencia de atribucién para
conocer de los recursos de apelacion interpuestos en contra de las
resoluciones dictadas por el director general de la ONAPI es el arti-
culo 157 numeral segundo de la Ley nam. 20-00, el cual, copiado
textualmente, dispone lo siguiente:
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La vesolucion del divector general agota la via administrativay seri eje-
cutoria. Esta resolucion_podrd ser vecurrida por ante la corte de apela-
eion del departamento judicial correspondiente al lugar donde
esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus
atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) dias
francos, a partir de su notificacion. La sentencia de la corte de
apelacion podrd revocar o confirmar la resolucién del director

general (énfasis anadido).

Asi, hasta el 27 de noviembre de 2013, la Corte decidio regu-
lar e ininterrumpidamente sobre este tipo de recursos, fecha en
que mediante sentencia nim. 1123-2013 se declard incompetente
para conocer de un recurso de apelacion intentado en contra de la
Resolucion niim. 0062-2012, de fecha 8 de agosto de 2012, emitida
con ocasion de una solicitud de compensacién del plazo de vigen-
cia de una patente de invenciéon. A la sentencia ntim. 1123-2013
siguieron otras decisiones similares tanto de la Primera como de la
Segunda Sala de la Corte.

En aquella ocasion, la Corte estatuyd que:

Elarticulo 157.2 de la Ley niim. 20-00, otorga insélitamente una
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competencia funcional especifica a esta Corte de Apelacién en
sus atribuciones civiles y comerciales, para conocer en sede judi-
cial del recurso contra las resoluciones del director general de la
ONAPI, a pesar de que estas actuaciones son del entornoe admi-
nistrativo y se generan e el marco de la interactuacion de Ia

administracién piblica y los particulares.

En ese orden, indicé que “mras et texto del articulo 165 constitu-
cional subyace una derogacién tal vez no expresa, pero no por ello
menos efectiva, del articulo 157.2 de la Ley ntim. 20-00, al haber-
se instituido la jurisdiccidon especializada en conflictos administrati-
vos, con ocasion de la emision de los actos y disposiciones propios
de esa esfera”,

En efecto, el numeral segundo del articule 165 de la Constitu-
cién dominicana de 2010 sefiala las atribuciones legales de los tri-
bunales superiores administrativos, otorgando a esa jurisdiccién
la facultad legal para “/cfonocer de los vecursos contenciosos contra los
aclos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contra-
rias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administra-
cich del Estado y los particulares, si estos no son conocidos por fos tri-
bunales contencioso administrativos de primera instancia” {énfasis
aiadido).

El texto del articulo 165 constitucional no supone una novedad
en el ordenamiento juridico dominicano. Antes del ano 2010, la
competencia de Ia jurisdiccion contenciosa-administrativa se susten-
taba en el articulo primero de la Ley ntum. 1494, de fecha 2 de agos-
1o de 1947, cuyo texto lee como sigue:

Thda persona, natural o juridica, investida de un interés legitimo,
podrd interponer el recurso_conlencioso adminisirativo que mids ade-
lante se prevé, en los casos, plazos y formas que esta ley estable-
¢, Iro. Contra las sentencias de cualquier Tribunal contencioso-
administrativos de primera instancia o que en esencia tenga este
caricter, y 2do. contra los actos administrafivos violatorios de la ley,
los reglamentos y decretos, quee rerinan los siguientes requisilos: a)
Que se trate de acfos contra los cudles se haya agotado toda reclama-
cidn jerirquica dentro de la propia administracién o de los érga-
nos administrativos auténomos; b) Que emanen de la adminisiracion
o de los drganos administrativos mudnonos en el gercicia de aquellas de
sus facultades que estén regladas por las leyes, los veglamentos o los decre-

s, [...] {Enfasis anadido),

Con la promulgacién de la Ley ntim. 13-07, de fecha 24 de
enero del ano 2007, se efeciud el wraspaso de competencias del
Tribunal Superior Admivisirative al Tribunal Contenciose Tri-
butario y Adminisiralivo (actualmente Tribunal Superior Admi-
nistratvo en virtud del arifculo 164 de Ja Conssitucion domini-
cana e 2010}, de donde este resulta materialmente competente
para conocer de las peticiones surgidas respecto de los actos y
heches administativos, en aras de brindar la mtela efectiva de
los derechos de los ciudadanos y de fa propia administracion
publica.
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En el caso particular de las resoluciones dictadas por el director
general de la ONAPL, siendo la Ley nim. 20-00 una norma poste-
rior a la Ley niim. 1494, era legalmente justificable —mas no logi-
camente entendible— que se admitiera la competencia de Ia Corte
soportada en el citado articulo 157.2. No obstante, de cara al arti-
culo 165 de la Constitucién dominicana de 2010, dicha disposicién
quedd expulsada del ordenamiento juridico dominicano, suscitian-
dose una inconstitucionalidad sobrevenida, es decir, aquella situa-
cion que se produce cuando una reforma constitucional afecta una
norma que originariamente era perfecta ( el articulo 157.2 de la
Ley ndam, 20-00).

En materia de telecomunicaciones, la Suprema Corte de Just-
cia ha aceptado tal proceder y ha remitido a las partes a la juris-
diccidn contencioso-administrativa, en vista de que no correspon-
de a la jurisdiccion civil conocer asuntos administrativos si existe
un tribunal adecuado para ello. En ese sentido, ha estatuido lo
siguiente:

Considerando, que nuestra Constitucién Politica promulga-
da el 26 de enero de 2010 instituye la Jurisdiccién Contencioso
Administrativa como jurisdiccién especializada para conocer de
los recursos contra las decisiones en asuntos adminisfrativos, tri-
butarios, financieros y municipales, creando el Fribunal Supe-
rior Administrative v los Tribunales Contencioso Administrat-
vo de Primera Instancia; senalando en su articulo 165, numeral
2, dentro de las atribuciones del Tribunal Supertor Administrati-
vo: “Conocer de los recursos contenciosos contra fos actos, actua-
ciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias
al Derecho como consecuencia de las relaciones entre ka Admi-
nistracién del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos
por {os tribunales contencloso administrativos de primera instan-
cia”; que son estos los érganos judiciales a la que la propia Gar
ta Fundamental del Estado confiere el control de la Administra-

cion Pablica;

Considerando, que en cuanto a la competencia de la Suprema
Corte de Justicia para conocer de las apelaciones de los actos
acdministrativos {Resoluciones), dictados por ef Instituto Domini-
cano de las Telecomunicaciones (Indotel), relativo a fa solucidn
de controversias y proteccidn del usuario de los servicios de tele-
comunicaciones consagradeo en el articulo 79 de la Ley 15398,
General de Telecomunicaciones, ha quedado derogado al insti-
tuirse la jurisdiccion contenciosn -administativa; ya que esta es la
compelente para conocer de los recursos conira los actos v dispo-

siciones adminisirstivas;

Considevando, que cuando el asunto versare sobye Ia competen-
cia del Tribunal Contencioso Administrative, de conformidad
con 1o establecido en los articulos 20, 21 y 24 de la Ley 834-78,
del 15 de julio de 1978, la incompetencia surgida por laviolacion
a una regia de competencia de aribucion podra ser pronuncia-

da de oficio por la Corle de Apelacién y por Ja Corte de Casacion,
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quienes al momento de declararla remitirdn a las partes a la juris-
2

diccién correspondiente

Asimismo, la tendencia en la legislacién comparada ha sido la de
reconocer la competencia de la sede administrativa para conocer
de recursos jurisciccionales en materia de Propiedad Industrial. Es
este ¢l caso de México, por ejemplo, donde a partir de abril del ano
2000, con la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Adminis-
trativo, se agrupé al ambito de aplicacién de dicho orden legal a los
organismos descentralizados de la Administracién Publica Federal.

Siendo que tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) como el Instituto Nacional de Derechos de Autor
(INDAUTOR), organismos con tales caracteristicas, que actilan
como autoridades administrativas, los actos o resoluciones que
emiten dichos Institutos en los procedimientos relativos a los
medios de defensa en el ambito de la Propiedad Industrial y
Derechos de autor (tales como registro de marcas, avisos comer-
ciales y publicacion de nombres comerciales, (...) caducidad y
nulidad de registro marcario, otorgamiento de patentes, declara-
toria de abandono de patente, aplicacién de sanciones en mate-

ria de competencia desleal, uso indebido de marcas) quedaron
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sujetos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; tal
situacién conlleva directamente al ambito de la competencia del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que cono-
ce entre otras, de las resoluciones dictadas por autoridades admi-
nistrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a
una instancia o que resuelvan un expediente en los términos de

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo®,

Al margen de todo lo anterior, la Corte pretende preservar su
competencia —si bien parcialmente— argumentando que ese tri-
bunal debe conocer los casos que se traten de “eventos contenciosos
desde el seno mismo de la ONAPI y que a la postre degeneren en
controversias judiciales”, no asi cuando “la ONAPI emita pronuncia-
mientos decisorios en el marco de la interactuacién de la adminis-
tracién y los administrados”, en cuyo caso cederia su competencia
de atribucién ante el Tribunal Superior Administrativo. A proposi-
to de este tltimo escenario, la Corte enumera dos ejemplos en los
cuales considera que deberfa declararse incompetente, en particu-
lar la denegacién del registro de una marca o de la concesion de una
patente, en el entendido de que en estos se presenta una “ausencia
de litigio entre actores privados”. Ahora bien, si se trata de una nuli-
dad de una marca ya registrada iniciada por un tercero (como lo

2 SCJ,3de abril de 2013, niim, 25, Corporacion Satelital Novavision Dominicana, S.A. v. Héctor Daniel Liriano Cruz, lenlinea] http:Hdo‘v\ex.com.'vidlsentencia-segunda—ca-mara-sup(erna-cane-j-‘i 16276942,

Recuperado el 22 de diciembre de 2014,

3 “Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina. Tendencia de la Jurisprudencia en México”, organizado conjuntamente por la Organizacion Mundial de la
Prapiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM), Antigua, Guatemala, 25-29 de octubre de 2004.
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fue el caso de la Sentencia niim. 775-2014), la Corte debe retener la
competencia del asunto, segtin su criterio mas reciente.

Empero, la premisa utilizada por la Corte para determinar su
competencia es a todas luces errénea y desafortunada. En aplica-
cion del nuevo criterio diferenciado de Ia Corte de que “la jurisdic-
cion contencioso-administrativa no esta pensada para zanjar desen-
cuentros entre particulares en defensa de sus intereses” y que, en
consecuencia, la Corte es competente siempre que existan intere-
ses privados de por medio, esta seria materialmente competente
aun en los casos de “denegacién de registro de una marca o de la
concesion de una patente” expresamente citados como prototipos
de controversias en las cuales se considera incompetente. Esto asi,
toda vez que estos casos y, por extension, cualquier otro emanado
de la ONAPI, puede implicar la afectacion de intereses particula-
res en uno u otro sentido, ya sea de lIas partes involucradas o de ter-
ceros ajenos a tal procedimiento administrativo y no participantes.

Tales intereses privados pueden o no manifestarse de mane-
ra inmediata, resultando, sin embargo, afectados por una decisiéon
cn un conflicto entre un ciudadano y la Administracién (ONAPI).
¢Qué hard la Corte con esos intereses de terceros afectados que
por alguna razén no han participado, o que hasta cierto punto se
encontrarian representados por la administracién publica? Verbi-
gracia, es ¢l caso de una solicitud de registro de un signo distintivo
similar a otro existente ya registrado. En ese supuesto, la ONAPI tie-
ne la potestad de denegar la solicitud motu proprio, sin necesidad de
lamar en intervencion al titular del registro previo. ¢No se produ-
ce alli un desencuentro entre derechos de particulares? Esto pone
en evidencia la fragilidad del razonamiento utilizado por la Corte.

Por otra parte, para la comprobacién de la competencia de
la jurisdiccion contencioso-administrativa resulta irrelevante el
mimero de partes que estuvieron involucradas en el procedimien-
to administrativo que devino en el acto impugnado, o que existan
intereses privados en su solucién. Lo esencial se reduce a compro-
bar si el acto objetado es 0 no un acto de naturaleza administrativa.
Siempre que el acto sea adminisirativo, la competencia de atribu-
cion corresponde al Tribunal Superior Administrativo, al tenor del
articulo 165 constitucional,

Por acto administrativo se entiende “la declaracion unilateral de
voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la
Administracién en el ejercicio de una potestad distinta de la potes-
tacl reglamentaria”, definicion esta de la cual se derivan una serie
de elementos. En primer término, se trata de una declaracion inte-
lectual, que se manifiesta no (nicamente de manera expresa, sino
tambicn a través de comportamientos o conductas que revelan con-
cluyentemente una posicion intelectual previa. En segundo lugar, la
declaracion puede ser de voluntad, que es lo comin en las decisio-
nes o resoluciones finales de los procedimientos, pero ignalmente
pucde responder a otros estados intelectuales (juicio, conocimiento
o deseo) que al dia de hoy son perfectamente admitidos en la teo-

ria general del 'r'l(‘l()_jl!l‘f(liC(.')".

No es necesario precisar mayor distincion. Es a ese acto, ema-
nado de la administracién publica, al que se refiere el articulo 165
constitucional cuando atribuye la competencia rationae maleriae a
la jurisdiccion contencioso-administrativa; un acto que, indistinta-
mente del procedimiento agotado por la administracién publica
para emitirlo, se trata de un acto administrativo surgido “en el mar-
co de la interactuaciéon de la administracion y los administrados”,
como bien asevera la propia Corte en las sentencias ntims. 775-
2014 y 641-2014.

En la especie, es un hecho no controvertido que las resolucio-
nes a la que se refiere el articulo 157.2 de la Ley ntum. 20-00 (como
es el caso de las resoluciones nims. 00131-2012 y 0086-2013), cons-
tituyen actos administrativos dictados por un organismo auténomo
con patrimonio propio adscrito al Ministerio de Industria y Comer-
cio —la ONAPI— en el ejercicio de sus competencias legales, a pro-
posito de un conflicto surgido como consecuencia de las relaciones
entre un particular y la administracién pablica, conflicto cuyo ori-
gen es, precisamente, otro acto administrativo (registro de una mar-
ca [sentencia nim. 775-2014] y registro de un nombre comercial
[sentencia ntim. 641-2014]).

De lo anterior resulta que son infundadas las motivaciones dadas
por la Corte en las sentencias ntims, 775-2014 y 641-2014. En cual-
quier caso, el apoderamiento de la Cimara Civil y Comercial de la
Corte de Apelacién para conocer de los recursos dictados contra
resoluciones dictadas por el director general de la ONAPI, por via
del articulo 157.2 de la Ley nam. 20-00, contraviene lo ordenado
por el articulo 165 de la Constitucién dominicana, que otorga com-
petencia de atribucion exclusiva a la jurisdiccién contencioso-admi-
nistrativa, sin distincién del trasfondo “privado” que pueda encon-
trarse vinculado al acto administrativo impugnado.
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