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DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPITULO I
1.1.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
Para ser tenidos como tales, los derechos y las libertades de las personas se establecen siempre, normalmente expresadas en disposiciones con rango de ley, mediante dos normas:
1ª La que los declara formalmente existentes; y 
2ª La que regula su correspondiente mecanismo de garantía. 
Los apartados anteriores se han ocupado de las normas declarativas de los derechos de propiedad. El presente apartado se ocupa de las garantías, de muy variado tipo pero que acaban todas siendo expresión de la coerción estatal. Si alguien realiza un acto que la ley tipifica como "infracción" de los derechos de autor, entonces se activa el mecanismo de garantía correspondiente al derecho "agredido”. Estos mecanismos de garantía son necesarios para la efectividad o realidad del derecho, pues la mera declaración no suele ser suficiente.

Como podía esperarse, la LPI no sólo declara cuáles son los derechos de propiedad intelectual, sino que además establece los mecanismos que garantizan el respeto de esos derechos. En otro caso, todo cuanto hemos visto hasta ahora sería letra muerta. Ni que decir tiene que este artículo NO trata de otros derechos implicados en la guerra que se libra entre autores, piratas, pseudopiratas, copistas, editores, distribuidores, usuarios, consumidores, NI de las libertades públicas y derechos fundamentales sobre acceso a la cultura, también implicados. 
Las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual son muchas y variadas, entre ellas vemos: 
a.- tal vez actualmente la medida más eficaz es la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual por las llamadas entidades de gestión.
b.- medidas provisionales tipificadas, que ordena el juez cuando hay indicios suficientes de infracción (plagio, copia ilegítima, etc). Por ejemplo, el cese inmediato de las actividades ilícitas, el secuestro de copias ilegales, el precinto de equipos de reproducción, la inutilización de matrices, y otras medidas que no detallaremos aquí. Las medidas cautelares pueden ser incluso preventivas, cuando aun no ha habido infracción pero es razonable pensar que se va a producir o es inminente.
c.- indemnización a los perjudicados por los daños materiales y morales producidos por el infractor, e incautación de los beneficios indebidos. 
d.- para acudir al Juez no hace falta Abogado ni Procurador, salvo algunas excepciones. Esta es una materia muy técnica, en la que no podemos entrar. Pero sí queremos dejar constancia de su eventual trascendencia. 
En el ámbito de los programas de ordenador la regulación legal es especialmente intensa, de hecho hay medidas específicamente diseñadas para evitar la explotación ilegal de programas. 

e.- los símbolos © y (p) advierten de la reserva de derechos. 

f.- la Unión Europea ha declarado [enero 1999] la prohibición de la comercialización de mercancías piratas, y garantiza la intervención de las aduanas para impedirla. El Registro de la Propiedad Intelectual protege los derechos inscritos.
g.- para los casos graves de infracción se prevé penas de prisión de hasta 2 años, y en supuestos muy graves (beneficios cuantiosos, daños especiales) de hasta 4 años.
1.2.-  INFRACCION DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DERECHO DE AUTOR.
Comete una infracción contra los derechos intelectuales, la persona que, con la intención de beneficiarse y en perjuicio de un tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
La infracción de los derechos que otorga la ley de propiedad intelectual puede ser castigada mediante el ejercicio de acciones civiles, penales y administrativas.
1.2.1.- Respecto a las acciones civiles cabe señalar que:
Se ejercitan a través del llamado procedimiento ordinario regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El titular de los derechos que se protegen por esa normativa, puede instar:

a.- el cese de aquellas actividades que atenten contra los mismos, y puede consistir en:

1.- La suspensión de la explotación infractora; 
2.- La prohibición al infractor de reanudarla; 
3.- La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción; 
4.- La inutilización y, en caso necesario, destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos; y 
5.- El precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada. 
b.- exigir la oportuna indemnización por los daños causados, tanto económicos como morales:
1.- Respecto a la indemnización en el caso de que exista un perjuicio económico, el afectado puede optar entre percibir el importe del beneficio que el infractor hubiese obtenido o el de la remuneración que hubiera percibido si hubiese consentido la explotación.

2.- En cuanto a los daños morales, existe la obligación de indemnizarlos aunque no se haya producido o probado la existencia de un perjuicio económico; el importe se calculará teniendo en cuenta las circunstancias en que se produjo la infracción, la gravedad de la lesión producida y el grado de difusión de la obra.
La acción para reclamar los daños y perjuicios prescribe a los cinco años desde que el interesado pudo ejercitarla.
c.- también puede solicitar con carácter previo al inicio de las actuaciones judiciales, la adopción de las llamadas medidas cautelares destinadas a proteger sus derechos con carácter urgente. 

Estas medidas son adoptadas judicialmente en los casos en los que se produce la infracción o se teme fundadamente que puede producirse y pueden consistir en: 

1.- La intervención de los ingresos que se hayan obtenido con la actividad ilícita; 
2.- La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según los casos; 
3.- El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública; y 
4.- El embargo de los equipos, aparatos y materiales utilizados.
1.2.2.-  En vía penal:
Puede ser castigada por cometer un delito contra la propiedad intelectual sancionado con pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años o de multa de cincuenta (50) a Mil (1000) salarios mínimos.
Esta pena también podrá imponerse:

a.-  a quien, de forma intencionada, importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin autorización; 
b.- igualmente se castigará la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador.
Si el beneficio obtenido o el daño causado son de especial relevancia el delito se castigará con la pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión y de acuerdo a lo que establece el Art.172 de la Ley 65-00; las multas establecidas podrán será aumentadas hasta el triple de la cuantía del perjuicio material causado o la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un periodo de dos (2) a cinco (5) años.
Además el Juez o el Tribunal podrán determinar que se cierre temporal o definitivamente la industria o establecimiento de la persona que cometió el delito.

Cuando se trate de cierre temporal: el periodo del mismo no podrá ser superior a los cinco (5) años.
En todos los casos, para perseguir el delito será necesario que el perjudicado o en su nombres su representante legal, formulen la correspondiente denuncia. Si la persona perjudicada fuera menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Público. No será necesario presentar denuncia cuando el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
Por ultimo, la sentencia que ponga fin al procedimiento penal dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales, y si lo solicita el perjudicado, el Juez o Tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo a cargo del condenado.
El Art.172, párrafo, señala: en caso de insolvencia, se aplicara al infractor la pena de un (1) día de prisión preventiva correccional por  cada peso oro dejado de pagar, sin que en ningún caso, ésta pueda sobrepasar de los dos (2) años.
1.2.3.- Con relación a la acción administrativa:
La competencia para realizar las inspecciones y establecer las sanciones de lugar, lo es la Unidad de Derecho de Autor. En caso de recurrir en apelación a una sentencia emitida vía acción administrativa, se va a la Corte, por lo que pasa de ser administrativa para convertirse en contenciosa; igualmente en caso de recurrir a la sentencia emitida en apelación,  la casación corresponde a la Suprema Corte de Justicia.
1.3.- DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FISCALIA.
El Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía es inaugurado el 14 de julio del año 1998, con la finalidad de combatir la piratería dentro de las facultades del Ministerio Público, de acuerdo a sus autoridades se le llama Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía, esta conformado por un ayudante fiscal encargado de actuar una vez apoderado a través de denuncias y querellas que reciben regularmente.

El Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía, esta encargado de proteger todo lo concerniente a la Propiedad Intelectual, entiéndase todo lo relacionado al Derecho de Autor y sus derechos conexos, así como la Propiedad Industrial, la cual comprende a su vez las patentes de invención, las marcas de fabrica o de comercio, los nombres comerciales e industriales, y las violaciones de productos farmacéuticos.

El Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía, trabaja sobre la base de querellas y denuncias hechas por los ciudadanos e instituciones en cuanto la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y de oficio o a petición de partes realizando operativos junto con la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) en lo que concierne a la aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor. 

Desde que se abre la investigación se le da seguimiento al caso y con la mayor brevedad posible se coordinan operativos o allanamientos en los cuales se incauta la mercancía pirateada, se remite el expediente a jurisdicción de juicio dándoles a este un seguimiento directo hasta la sentencia definitiva, algunos casos son sometidos a conciliación o mediación, cuando son sometidos a conciliación se busca una solución con la presencia del ayudante del fiscal el cual servirá de conciliador y propondrá formulas de entendimiento; al someterse a mediación las partes se reúnen por decisión propia y son ellas las que proponen las formulas de entendimiento, el mediador solo conducirá las conversaciones sin hacer sugerencias ni propuestas, ni tomar medidas.
CAPITULO II
2.1.- OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONPI).
La Oficina Nacional de Propiedad Industrial es una institución adscrita a la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, dotada de autonomía técnica y patrimonio propio, creada mediante la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 138.

La ONPI funciona bajo la dirección de un directorio presidido por el Secretario de Industria y Comercio, y conformado por el Secretario Técnico de la Presidencia, el Secretario de Salud Publica y Asistencia Social, el Secretario de Estado de Educación y Cultura y el Director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial. 

Son atribuciones del Directorio de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial: 

a.- designar al Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; 

b.- ratificar los funcionarios de la institución que serán propuestos por el director ejecutivo; 

c.- aprobar el presupuesto anual de la oficina, su programa anual y su manual operativo y de operaciones; 

d.- proponer al gobierno la política nacional en materia de propiedad industrial y dictar la política de la oficina en concordancia con ella; 

e.- recomendar al Poder Ejecutivo las modificaciones de la leyes que sean necesarios para adecuar al país a las convenciones internacionales sobre la materia; 

f.- proponer la adhesión a tratados sobre la materia y velar por su aplicación y cumplimiento en el país; y cualquier otro asunto que interese al buen funcionamiento, desarrollo y protección de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
2.2.- DELITOS O VIOLACIONES A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 166 señala como delitos o violaciones sujetas a sanciones penales, los siguientes actos a quienes intencionalmente:

a.- sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, con relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados;

b.- sin el consentimiento del titular de un signo distintivo realice respecto a un nombre comercial, un rótulo o un emblema.

c.- use en el comercio un signo distintivo idéntico, para un negocio idéntico o relacionado;

d.- use en el comercio un signo distintivo parecido, cuando ello fuese susceptible de crear confusión;

e.- use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio;

f.- use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen, aún cuando se indique el verdadero origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como "tipo', "género", "manera", "incautación" y otras calificaciones análogas;

g.- continúe usando una marca no registrada parecida en grado de conclusión a otra registrada o después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón sea definitiva;

h.- ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la infracción anterior;

i.- fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

j.- ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

k.- utilice procesos patentados, sin el consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

l.- ofrezca en venta, venda o utilice, importe o almacene productos que sean resultado directo de la utilización dc los procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

m.- reproduzca o imite diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

n.- sin ser titular de una patente o modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los mismos, se sirve en sus productos o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público en error en cuanto a la existencia de ellos,'

o.- oculte o suministre falsa información a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial con el objetivo de obtener una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

La responsabilidad por los hechos descritos anteriormente se extiende a quienes ordenen o dispongan su realización, a los representantes legales de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte en él, lo faciliten o lo encubran."

En las diferentes infracciones contempladas en la Ley 20-00 sobre propiedad industrial, puede notarse que si bien cada una de ellas contiene elementos constitutivos que le hacen particulares, en todas podemos encontrar como elemento común para establecer la infracción los siguientes elementos: la existencia de un derecho registrado y la ausencia de consentimiento del titular de ese derecho para su uso por parte del infractor, quedando como elementos constitutivos particulares, actuaciones tales como: el uso del derecho que protege el registro, la obtención de beneficios económicos, la utilización fraudulenta, la alteración, la confusión creada por imitación, entre otros.
2.3.- TRIBUNAL COMPETENTE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Todo interesado podrá interponer la acción por escrito, ante el Director del Departamento correspondiente de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial que es la encargada de llevar a acabo la fase administrativa, la acción puede ser interpuesta además por vía principal, es decir, que puede ser conocida por los tribunales del orden judicial, depositando vía secretaria dirigido a la presidencia de las salas, para que esta asigne a una de las Salas del Tribunal correspondiente por medio de sorteo. 

La acción también podrá llevarse a cabo a través del Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía por medio de la interposición de querellas o denuncias hechas por el titular del derecho, el cual remitirá el expediente a jurisdicción de juicio, vía secretaria a la presidencia de las salas para que conozcan el fondo dándoles a este un seguimiento directo hasta la sentencia definitiva.
2.4.- MEDIDAS CONSERVATORIAS.
Existe la posibilidad de solicitar medidas conservatorias aún antes de la interposición de la acción principal, así lo estipula la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su Art. 174 al expresar que quien inicia la acción podrá pedir que se ordenen medidas conservatorias inmediatas antes de iniciarse cualquier acción por infracción, para garantizar el pago de los daños y perjuicios ocasionados, cuando se comete una infracción por la violación a los derechos de propiedad industrial.

Estas medidas conservatorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, simultáneamente con ella o con posterioridad a su inicio. 

Dichas medidas quedarán sin efecto, si se ordenan antes de iniciarse la acción, sí no se inicia la acción dentro de un plazo de diez días, contados desde la orden.

Las Medidas estarían a cargo del tribunal pero ellas pueden implicar una contradicción con nuestras normas procésales ya que la línea divisoria que se percibe entre el ordenamiento de la medida y el prejuzgar el fondo del proceso luce ser bastante débil. No obstante, bajo criterios semejantes a los contemplados en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil dichas medidas pueden ser ordenadas.

El Tribunal sólo ordenará medidas conservatorias cuando quien las solicite demuestre, mediante pruebas que el tribunal considere suficientes, la comisión de la infracción o su inminencia.

El Tribunal competente ordenará como medidas conservatorias las que fuesen apropiadas para asegurar la realización de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse las siguientes medidas conservatorias, entre otras: 

a.- la cesación inmediata de los actos que se alegan, constituye una infracción, salvo que el demandado optare por continuar dichos actos dando una fianza o garantía que fijará el tribunal.

b.- el embargo preventivo, el inventario o el depósito de muestras de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción.

c.- el tribunal competente debe ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para resarcir, en el caso que la decisión definitiva le sea adversa, el demandado, de los daños que se puedan ocasionar por la denuncia.

d.- cuando el titular de un derecho de marcas tenga motivos válidos para sospechar que se prepara una importación de mercaderías en condiciones tales que sus derechos serian menoscabados, podrá solicitar al tribunal que se ordene a las aduanas de la República, como medida precautoria, la suspensión del despacho de dichas mercaderías para libre circulación, o de la explotación de las mismas si fuere el caso.

El tribunal sólo aceptara la demanda, y adaptará medidas si el solicitante presenta, junto con la demanda y por escrito, una descripción suficientemente detallada de las mercancías, de modo que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades aduaneras.

El tribunal ordenará el depósito de una suma o una fianza no menor que tres veces el valor de la importación en cuestión, en dinero efectivo o cheque certificado, en la secretaría del tribunal que garantice los daños y perjuicios que pudiera sufrir el demandado en caso de que el demandante sucumbiera en su demanda.

En materia de Propiedad Intelectual La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, establece la existencia de diversos tipos de acciones destinadas a proveer la efectividad necesaria para su correcta aplicación. 

Estas acciones pueden dividirse en acciones de carácter administrativo y acciones de carácter judicial; así como también aquellas acciones de índole administrativa que, de una forma u otra, se encuentran estrechamente vinculadas con el orden judicial.

2.4.1.- ACCIONES ADMINISTRATIVAS.
Las acciones de carácter administrativo están dirigidas a atacar directamente el registro de un determinado derecho intelectual y que deberán ser cursadas ante el órgano estatal correspondiente, y tienen por finalidad declarar la caducidad o nulidad del mismo.

En lo adelante nos referiremos a los diferentes tipos de acciones de acuerdo a la jurisdicción que, en principio, debe conocer de las mismas.
2.4.1.1.- Acción en nulidad:
Todo interesado tiene la potestad de solicitar la anulación de una determinada patente de invención o el registro de un diseño industrial, un signo distintivo, sea éste una marca, nombre comercial u otro, cuando el mismo sea registrado o expedido en violación a las disposiciones de la ley 20-00.

Conforme el artículo 154 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la acción se interpondrá por escrito, ante el director del departamento correspondiente de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, quien deberá notificar a toda persona que se encuentre inscrito en el registro correspondiente en un plazo de diez (10) días a contar desde la interposición de la acción en nulidad.

La contestación del titular del derecho o de quienes figuren inscritos en el registro deberá ser notificada a la parte que interpuso la acción en un plazo de diez (10) días. 

A partir de esa última notificación, la parte que interpuso la acción dispondrá de un plazo de treinta (30) días para replicar los argumentos de la contestación. 

El Director del Departamento correspondiente deberá dictar su resolución debidamente motivada, dentro de los dos (2) meses de vencido el último plazo. "... existe cierta inconsistencia ya que el tiempo de dos (2)  meses concebido en el literal "d" del Artículo 154, se encuentra ampliado a tres (3)  meses en el literal "f,' del mismo Articulo." 
La resolución dictada por el director del departamento correspondiente puede ser recurrida en apelación en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. Dicho recurso deberá ser conocido por el director general asistido del Cuerpo de Asesores.

El término a la fase administrativa es determinado por la decisión del director general pudiendo recurrirse dicha decisión, en un plazo de treinta (30) días, por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, conforme el numeral 2) del articulo 157 de la Ley 20-00.

2.4.1.2.-  Acción en caducidad:
En cuanto a la acción en caducidad, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial hace especial distinción en cuanto a las patentes de invención, señalando "la patente caducará de pleno derecho al término de su vigencia o en caso de la falta de pago de las tasas necesarias para mantener su vigencia." Artículo 34 en su ordinal 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
De ellos e desprende que a caducidad puede resultar por los siguientes motivos:

a.- la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, 

b.- el no uso por el plazo que la ley determine en cada caso, 

c.- y la voluntad, por ende, de los interesados

En ese sentido, la caducidad de una patente puede ser pronunciada por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual cuando, luego de transcurridos dos (2) años de concedida la primera licencia obligatoria no se llegará a satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida, así como en casos en los que cuando ello fuere necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal, o para evitar serios perjuicios al medio ambiente.
2.4.1.3.- Características de la acción administrativa:
a.- la acción se encuentra abierta a todo interesado. 

b.- la acción se interpondrá por escrito por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

c.- la acción puede ser interpuesta por vía principal o como medio de defensa ante una persecución por infracción o violación de los derechos. (inciso 4, artículo 34; inciso 2, artículo 68; inciso 3, artículo 92).

d.- el recurso de reconsideración sólo es posible en los casos de las patentes de invención y cuando la resolución del director del departamento correspondiente ha declarado la nulidad o rechazado una patente, y deberá ser realizado en un plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de dicha resolución:.

e.- la decisión final de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial será ejecutoria y recurrible ante la Corte de Apelación correspondiente. El artículo 158 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, indica que la decisión de la Corte podrá ser objeto de un recurso de casación, lo que a su vez, permitirá establecer la unidad necesaria en la interpretación de la ley y lo que debe repercutir en mayores seguridades y garantías para la protección de los derechos intelectuales.
2.4.2.- ACCIONES JUDICIALES.
Las acciones de carácter judicial se encuentran dirigidas a castigar al infractor de un determinado derecho de propiedad industrial, imponer las sanciones contempladas en la ley y perseguir la reparación de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la trasgresión realizada al derecho en perjuicio de su titular.

La acción para la aplicación de la pena deberá ser iniciada por el titular del derecho, aplicando las disposiciones procésales contenidas en el Código de Procedimiento Criminal y no en las del Código Penal como establece la ley en su artículo 167.

Estas penas podrían variar desde prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multas de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, cuando se comentan de manera intencional algunos de los actos expresamente señalados por la ley.

2.4.2.1.- Acción En Competencia Desleal (Civil):
La acción en Competencia Desleal se refiere a una acción ordinaria en reparación de daños y perjuicios u otro objetivo, que tendría por causa la configuración de lo que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial señala como competencia desleal. En ese orden, el procedimiento a aplicar para una acción nacida de dicha causa resulta ser el procedimiento civil ordinario.

"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial." Convenio de París para la Protección de la propiedad Industrial (1967), Art. 10 bis, numeral 2.

En otras palabras la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial considera en términos generales como competencia desleal "todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos" Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial articulo 176, numeral 1.
De esa forma son tratados como actos de competencia desleal las siguientes actuaciones:

a.- los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

b.- usar o propagar indicaciones o alegaciones falsas o innecesariamente injuriosas capaces de denigrar o desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

c.- usar o propagar indicaciones o alegaciones susceptibles de engañar o causar error con respecto a la procedencia empresaria, el origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de productos o servicios propios o ajenos;

d.- los actos que implican un aprovechamiento indebido del prestigio o de la reputación de una persona, o de la empresa o signos distintivos de un tercero;

e.- los actos susceptibles de dañar o diluir el prestigio o la reputación de una persona o de la empresa o signos distintivos de un tercero, aún cuando tales actos no causaran confusión;

f.- usar como marca, nombre comercial u otro distintivo empresarial un signo cuyo registro esté prohibido.

g.- usar en el comercio un signo cuyo registro esté prohibido.

Asimismo la ley prevé como competencia desleal la explotación, divulgación y comunicación de un secreto empresarial y la utilización de figuras tales como el espionaje industrial, el abuso de confianza, entre otros.

En lo que concierne a las acciones civiles, es de opinarse que la mención de la ley de que "el titular de un derecho protegido en virtud de la presente ley podrá entablar acción civil ante el tribunal competente", permite dilucidar que la acción civil puede ser llevada de manera principal ante la jurisdicción civil o de manera accesoria a la acción pública que persigue castigar al infractor, tal y como dispone el articulo 3 del Código de Procedimiento Criminal, el cual establece la opción que tiene la victima de una infracción penal de llevar su acción civil ante la jurisdicción penal o la civil, según entienda conveniente.

Lo que significa que en los procesos relativos a violaciones o infracciones de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial tendrá cabida las particularidades de los principios "electa una vía" y "lo penal mantiene a lo civil en estado", según sea el caso, logrando la persona a la cual le han violado sus derechos perseguir la reparación del daño que se le ha causado por ante la jurisdicción civil, caso en el que el tribunal apoderado deberá precisar la violación cometida a la ley a los fines de establecer la responsabilidad delictual que sostendría una demanda en reparación de daños y perjuicios fundada en dicha violación o perseguir la imposición de las sanciones establecidas por la ley sobre el presunto infractor, en caso de apoderar la jurisdicción represiva. 
En dichas circunstancias, deberá establecerse la reunión de los elementos constitutivos de las infracciones, que hemos señalado previamente, quedando apoyada la acción en responsabilidad en la configuración misma de la infracción.

2.4.2.2.- Prescripción de la acción:
La acción civil prescribirá en el plazo de dos (2) años a contar desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la violación a sus derechos o en caso de haber transcurrido cinco (5) años desde la comisión de la infracción aplicándose el plazo que venza primero.

Con esta doble prescripción el legislador persigue evitar la persecución del acto que no ha tenido ningún tipo de repercusión para el titular del derecho protegido. No obstante, es de entenderse que en los casos en que la infracción se ajuste a lo que se conoce como delitos sucesivos, la repetición del acto permitirá el nuevo inicio del plazo de la prescripción.
2.4.3.- SANCIÓN: CONSECUENCIAS DE LA ACCIÓN.
Las penas establecidas en el artículo 166 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial van desde prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multas de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos cuando se cometan de manera intencional los actos expresamente señalados por dicha ley. Esta forma de imponer las sanciones persigue evitar que las mismas puedan quedar desnaturalizadas con el paso del tiempo y los factores económicos que pueden incidir para la devaluación del valor del dinero.

Así mismo encontramos que esta ley acoge la tendencia moderna de precisar los parámetros a tomar en cuenta para la reparación de los daños y perjuicios señalando que, para el cálculo de los mismos, por lo pronto en cuanto al lucro cesante, deberán calcularse sobre la base de los beneficios que hubiera obtenido el titular en caso de ausencia de competencia del infractor o en función del monto de los beneficios del infractor o de acuerdo al precio que el infractor hubiera tenido que pagar al titular del derecho por concepto de una licencia contractual.

La Ley 20-00 sobre propiedad Industrial prevé la aplicación de las sanciones penales a los representantes de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho tomen parte de él lo faciliten o lo encubran. Entendiéndose por representante legal la persona que tiene la dirección y control de la empresa, la cual no podrá alegar desconocimiento de la violación cometida. Otro aspecto novedoso lo encontramos en la caracterización como elemento constitutivo del delito el hecho de conocer la ilicitud del mismo y a pesar de ello formar parte del mismo, facilitarlo o encubrirlo aún cuando estas acciones se produzcan mediante actos lícitos en principio (venta, comercialización, publicación).

De igual manera el titular de un derecho tiene la opción de exigir la reparación del daño por ante la jurisdicción civil de manera principal o de manera accesoria a la acción pública, según lo expresa del artículo 3 del Código de Procedimiento Criminal a la ley, con las peculiaridades que caracterizan el derecho de opción.

Además podemos decir que como consecuencia del a acción cuando se presenta una denuncia ante el Departamento de Propiedad Intelectual del a Fiscalías e pueden presentar cuatro resultados:

1.- Un Desistimiento, esto así cuando la investigación da como resultad o que no hubo ningún delito. 

2.- Una Conciliación o Mediación: en el caso del a conciliación se busca una solución, con la presencia de un ayudante del fiscal que sirve de conciliador y que propondrá formulas de entendimiento entre las partes; cuando se presenta la mediación las partes se reúnen por decisión propia y son quienes proponen las posibles soluciones con la presencia de un mediador, el cual únicamente conducirá las conversaciones y procurara que lleguen a feliz termino, sin hacer sugerencias ni propuestas. 

3.- Apoderamiento de un Tribunal, caso ene l cual el Departamento de Propiedad Intelectual de la Fiscalía remitirá a la Presidencia del as Salas Penales para que se apodere mediante sorteo la Sala que conocerá el caso. 

4.- Sobreseimiento, se presenta cuando las partes envueltas poseen razones legales que avalen su conducta. 
CAPITULO III
3.1.- OBSTACULOS PROCESALES A LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
La revisión y estudio de los procedimientos contemplados en las leyes antes señaladas nos ha permitido identificar la existencia de dificultades procesales que se irán manifestando en la medida en la que se interpongan las acciones contempladas para promover el respeto de los derechos de propiedad intelectual reconocidos por las indicadas leyes. 

A nuestro entender el proceso de reforma que se ha reflejado en los últimos años a los fines de promover la existencia de un régimen legal que conciba una protección mínima a los derechos de propiedad intelectual a la par de los compromisos internacionales asumidos, no cumpliría con su cometido de no ponderarse la necesidad inmediata de una reforma que permita dilucidar algunos de los inconvenientes prácticos que señalaremos a continuación y que se refieren en su mayor parte a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial: 
3.1.1.-  Exclusión de las acciones y sanciones a las patentes expedidas con anterioridad a la ley: 

El Artículo 186 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, copiado textualmente, establece lo siguiente: 
“Artículo 186.- Patentes en vigencia. 
a.-  las patentes de invención concedidas de conformidad con la Ley 4994, del 26 de abril de 1911, se regirán por las disposiciones de esa legislación, con la única excepción de lo que atañe a los aspectos tratados en los siguientes artículos de la presente ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes, que serán aplicables a esas patentes a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley:  
b.- el Artículo 10, en lo que respecta a las tasas de mantenimiento de la patente;  

c.- el Artículo 28, a cuyo efecto se cobrarán las tasas anuales sólo por los años restantes de vigencia de la patente y se aplicará la escala de tasas anuales comenzando por la tasa más baja prevista en esta escala;  

d.- los Artículos 29, 30, 31, 32, 33, numerales 2) y 3), 34, numeral 5), 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48;  

e.- los Artículos 136, 150, 154, 155, 156, 157; y  

f.- los artículos contenidos en los Títulos VI y VII, en lo pertinente, cuando las acciones correspondientes se iniciaran después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.  

2.- Las patentes de invención concedidas bajo la Ley 4994, del 26 de abril de 1911 sólo durarán por el término otorgado de conformidad con dicha ley.” 

Por lógica procesal es de suponerse que una patente expedida bajo el imperio de la legislación anterior no deberá quedar sometida a los requisitos impuestos para la expedición de una patente al amparo de la nueva legislación, sin embargo como un elemento sustantivo contrario al sentir de los acuerdos internacionales concertados, e incluso como una circunstancia no concebida en ninguna otra materia de nuestro ordenamiento jurídico, y sin admitir razonamiento jurídico válido que permita sustentar dicho criterio, encontramos que la redacción del indicado artículo impide el establecimiento de las infracciones y la aplicación de las sanciones y acciones establecidas en el Título V de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. 
En otras palabras, se declara la inoperancia de la disposición que impide la aplicación de la fianza “judicatum solvi”, la excepción al principio de la personalidad de la pena, y la imposición de las multas y penas de prisión establecidas por la Ley 20-00. 

Lo anterior sin importar que la comisión de la infracción se haya perpetuado con posterioridad a la promulgación y entrada en vigencia de la indicada ley. 

Conforme lo anterior, dicho artículo constituye una burla a la adecuada protección de los derechos que continuamente han sido violados y que han sido la causa real que ha propulsado la reforma legislativa en esta materia, creando una desigualdad en la aplicación de la ley, ordenando más de lo que es justo y útil para la sociedad y prohibiendo más de lo que le perjudica. 

En efecto, como ejemplo práctico podemos situarnos en el incremento de la severidad de una pena para un delito tal como la violación a la propiedad privada. Evidentemente en un caso hipotético como ese, una nueva legislación no afectaría los derechos reconocidos por el titular de un Certificado de Título, más impondría el nuevo régimen de sanciones que se le aplicaría a todo aquel que sea sometido por el delito de violación a la propiedad, con posterioridad a la ley. 

El Artículo 186 y la forma en la cual se encuentra configurado, impide la aplicación de las acciones previstas en la ley en caso de violaciones actuales a patentes conferidas hasta el 8 de mayo del año 2000, y mantiene la vigencia de la fianza al extranjero transeúnte (fianza judicatum solvi) y el principio de que los representantes de las personas morales no son responsables penalmente, cuando actúan a través de éstas. 

Conforme a lo anterior, los violadores de patentes expedidas con anterioridad a la ley, estarían sujetos a sanciones penales que no sobrepasan la multa de Cien Pesos (RD$100.00) contemplada en la Ley 1450, en adición, a que los procesos estarían gravados de las dificultades procesales que se han señalado históricamente y que incluso permitiría la impunidad del delito cuando éste es cometido por mediación de una entidad moral. 
3.1.2.-  Exclusión de las acciones y sanciones a los signos distintivos registrados con anterioridad a la ley: 

 En igual sentido debemos citar el Artículo 188 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual, copiado textualmente, establece lo siguiente: 

“Artículo 188.- Registros en vigencia. 

Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con la legislación anterior, se regirán por las disposiciones de esa legislación, con excepción de las materias tratadas en los siguientes artículos de la presente ley, de las disposiciones reglamentarias correspondientes que serán aplicables a las marcas y signos distintivos a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley: 
a.- artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97;  
b.- artículos 116, 118, 119 y 120;  
c.- los Artículos 150, 152, 154, 155, 156 y 157;  
d.- los artículos contenidos en los Títulos VI y VII, en lo pertinente, cuando las acciones correspondientes se iniciaren después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.”  

Este artículo, dentro de la temática antes explicada, impide que a las violaciones efectuadas en relación con cualquier signo distintivo registrado con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, puedan aplicársele las sanciones y acciones contenidas en el Título V de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y torna inexistente la disposición que impide la aplicación de la fianza “judicatum solvi”, así como la excepción al principio de la personalidad de la pena. 

Lo anterior, sin importar que la comisión de la infracción se haya perpetuado con posterioridad a la promulgación y entrada en vigencia de la indicada ley. 

Dicho artículo constituye un incentivo a la inobservancia de los derechos reconocidos por la ley, pero registrados con anterioridad a la promulgación de la misma, debido a que las sanciones previstas en la legislación antes vigente no sirven hoy en día para disuadir la materialización del delito. Se mantiene, pues un estado de violación a derechos, sobre los cuales se ha reconocido y aceptado que requieren una protección más amplia, en el mundo que hoy vivimos. 

Resulta oportuno señalar que el hecho de que las sanciones hubieran aplicado a las violaciones de derechos aún registrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no puede señalarse como una aplicación retroactiva de la ley. Lo anterior en vista de que el momento a considerar debe ser el tiempo en el cual la infracción fue cometida y la persona sometida a la justicia, ya que la actuación jurídica que quedaría afectada (hecho jurídico) tendría su nacimiento bajo el imperio de la nueva legislación. 
3.1.3.-  La intención como requisito para configurar la infracción en la ley de Propiedad Industrial:
La redacción del Artículo 166 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y la configuración presentada por el texto de ley para las infracciones contempladas en dicho artículo, establece la exigencia del elemento intencional como condición indispensable para la aplicación de las sanciones, permitiendo que bajo alegatos tales como desconocimiento, negligencia e inobservancia, un infractor escape a la imposición de sanciones. 

La exigencia de la intención tiene sentido para la persona que vende o distribuye un determinado producto o servicio, en menosprecio de los derechos del propietario de una patente o de un registro de un signo distintivo. 
Sin embargo, para los casos de producción y elaboración del producto o proceso patentado o la fabricación del producto que lleva el signo registrado, exigir la prueba del elemento intencional luce ser un escollo para dificultar la persecución del infractor. 

El criterio anterior es compartido con la doctrina y la legislación francesa, país de origen de nuestro derecho y en donde se ha establecido, que el conocimiento de causa no es exigido para: el fabricante del objeto cual que sea el acto cometido: fabricación y todos los actos posteriores, así como para el no fabricante, en los casos de introducción del producto en el territorio francés.

Por el contrario, la oferta, la puesta en circulación en el comercio, la utilización, la detentación en miras de utilización o la puesta en circulación en el comercio de un producto falsificado, cuando dichos hechos son cometidos por una persona distinta al fabricante del producto falsificado, no compromete la responsabilidad de su autor, a menos que dichos hechos sean cometidos con conocimiento de causa.5 

A diferencia de lo que sucede en Francia así como de lo establecido por la Ley 65-00 de Derecho de Autor, el titular de una patente y el propietario del registro de un signo distintivo en la República Dominicana, se ve afectado por disposiciones tales como la establecida en el párrafo del Artículo 166 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual señala que: “Incurren en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de diez a cincuenta salarios mínimos o ambas penas quienes intencionalmente...” (destacado es nuestro), que requiere la prueba del elemento intencional en todos los casos.  

De esa forma, el conocimiento de causa y la intención son exigidos tanto para el fabricante del objeto cual que sea el acto cometido, como para el no fabricante que lo oferta, pone en circulación el producto en el comercio, lo utiliza o lo detenta con miras de utilización. 

El criterio de nuestro legislador al establecer de manera absoluta el elemento intencional para la aplicación de las infracciones, repercute en perjuicio del titular de una patente o de un registro de un signo distintivo, ya que el acto material de fabricación debe ser mas que suficiente para comprobar el DELITO DE FALSIFICACIÓN, que dicho acto por sí solo, representa. 

3.1.4.-  Plazo para dictar la resolución de nulidad de una patente o registro por el Director del Departamento de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial:  

El acápite “d)” del referido Artículo 154 establece un plazo de dos (2) meses a partir del vencimiento del último plazo otorgado a las partes; mientras que el literal “f)” señala que el indicado plazo es de tres (3) meses. 

Esta contradicción aún cuando puede ser considerada como de menor gravedad, evidencia los dislates de una Ley, que en ausencia de la posibilidad de ser implementada plenamente, solicita el auxilio de una reforma que la torne eficaz en cuanto a su objetivo de protección. 

3.1.5.-  La nulidad de la patente como medio de defensa o reconvencional en acciones por infracción:  

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial señala que las acciones en nulidad de patente o de registros de signos distintivos podrán interponerse como defensa o vía reconvencional en cualquier acción por infracción relativa a la patente o registro. 

No obstante lo anterior, la ley otorga competencia a la Oficina Nacional de Protección a la Propiedad Industrial para conocer de las referidas acciones en nulidad, mientras que el conocimiento de las infracciones previstas en la ley, corresponderá a los tribunales ordinarios. 

Siguiendo el orden de la competencia de atribución antes señalado, la ausencia de mención alguna que otorgue facultad a los tribunales para pronunciarse sobre la nulidad de una patente o de un registro de un signo distintivo, sería una causa que puede conllevar la dilación de los procesos judiciales ya que la redacción de la ley parece impedir que el tribunal que conoce de la infracción pueda pronunciarse sobre la nulidad propuesta, aún cuando ésta sea presentada como medio de defensa o vía reconvencional. 

No obstante lo anterior, y en menosprecio de los derechos del titular de una patente, la Ley 20-00 otorga competencia a los tribunales para revocar total o parcialmente una licencia obligatoria.6 O sea, para pedir la nulidad de una patente ordinaria en contra del patentado, basta con recurrir a la vía administrativa y para pedir la revocación de una licencia obligatoria, el apatentado debe iniciar una acción judicial por ante los tribunales.  

Esta situación evidencia que busca creársele la mayor dificultad posible a la persona que en principio debe ser objeto de la protección de la ley, el titular de una patente.  

3.2.-   PUESTA EN MOVIMIENTO DE LA ACCIÓN PÚBLICA  
Contrario a la ley sobre Derecho de Autor y contrario a lo establecido en la antigua Ley 1450 de 1938, a pesar de concebirse la existencia de una infracción de naturaleza correccional, la puesta en movimiento de la acción pública en las infracciones previstas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, sólo puede ser iniciada por el titular de un derecho. 

Esta situación constituye un desconocimiento del legislador a las disposiciones del Artículo 8 de nuestra Constitución y al interés social concebido para la protección de los derechos de propiedad industrial, abandonando al interés privado y a los riesgos que ello conlleva, la decisión de iniciar la acción pública. 
3.3.-   IMPRECISIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO A APLICAR Y LA COMPETENCIA: 

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial señala en el Artículo 167 que las acciones estarán sometidas a las disposiciones del derecho penal común de manera supletoria. Esta mención resulta errónea en cuanto a la determinación del procedimiento a implementar, ya que la mención “derecho penal común”, no refiere en modo alguno al procedimiento que deberá observar un tribunal, lo cual puede conllevar que la ley no resulte funcional en cuanto a las acciones que ella contempla. 
3.4.-  LAS INFRACCIONES NO PERMITEN DISUADIR LA COMISIÓN DEL DELITO
Contrario a la Ley de Derecho de Autor, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial se destaca por no contemplar castigos para la reincidencia o para aquellos que se prestan a brindar el soporte necesario para facilitar la violación de derechos de Propiedad Industrial. 

Esta situación provoca una desigualdad al contemplarse un tratamiento más benigno que el contemplado para las violaciones de derechos semejantes y de idéntica naturaleza como son los de derecho de autor y afines, cuya regulación y prevención se encuentran en igual grado de importancia, tanto desde el punto de vista social como desde la óptica económica bajo el cual se circunscriben.  

Basta señalar que las penas contempladas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial terminan en cuanto a su gravedad, donde comienzan las que contempla la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor. En efecto, las multas señaladas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, podrán variar desde diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, mientras que la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor contempla multas que oscilan entre cincuenta (50) a mil (1,000) salarios mínimos. 

En cuanto a la pena de prisión, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial señala prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años, mientras que la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor contempla prisión de tres (3) meses a tres (3) años. 

Hasta el día de hoy no hemos encontrado un razonamiento lógico y jurídico que permita sustentar las diferencias existentes entre las penas contempladas en una ley frente a la otra. 
Tratándose de dos leyes que nacen de una misma motivación, que protegen derechos de una naturaleza semejante y que fueron promulgadas en una misma época, resulta evidente la existencia de un interés en proveer un tratamiento más benigno a quienes sean acusados de violentar los derechos otorgados por una patente o un signo distintivo. 

Lo anterior sin olvidarnos las dificultades procesales que hemos señalado, y el hecho de que las sanciones aún cometidas al día de hoy que recaigan sobre patentes o signos distintivos registrados con anterioridad a la ley, se les aplicaría una legislación que apenas contempla multas de Cien Pesos (RD$100.00). 

A veces quisiéramos ser atrevidos y preguntar: ¿A quién o a quiénes se persigue proteger con dicha ley? 
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