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Introduccion.

Resultado de los compromisos asumidos por la Republica Dominicana en el
ambito del foro de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) para fines de la
adhesion del pais a dicha Organizacién, el 8 del mes de mayo del ano 2000, se

promulgd /a Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial 1a cual derogd las dos

antiguas leyes relativas a “Patentes de Invencion” No. 4994 del 26 del mes de
abril del ano 1911 y a “Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales e
Industriales’, No. 1450 del 30 del mes de diciembre del ano 1937, compilandose
en una sola legislacion todas las modalidades referidas a la Propiedad Industrial,
a saber, invenciones, disenos industriales, marcas, nombres comerciales vy

denominaciones de origen, entre otras.

Lo anteriormente expuesto, se confirma de la lectura de los Considerandos
redactados como fundamentos en el preambulo de la Ley No. 20-00" sobre
Propiedad Industrial, en los que se reconoce expresamente lo siguiente: “Que /a
adecuacion legisiativa e institucional del regimen de propiedad industrial, en
consonancia con el ADPIC?, requiere de una nueva ley de propiedad industrial

que conltribuya con la transferencia y difusion de la tecnologia, en beneficio

1 http://onapi.gob.do/pdf/ley20-00.pdf

2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio.



reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnologicos y
de modo que favorezca el bienestar social y economico del pais” y “Que
conforme al ADPIC el pais asumio el compromiso de realizar la adecuacion de

su legislacion a dicho Acuerdo a mas tardar el dia 1ro. de enero del ario 2000°.

Se puede afirmar que esta nueva Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, se
adelant6 drasticamente a la realidad administrativa estatal dominicana, al lograr
elevar y armonizar el marco juridico dominicano a las nuevas tendencias
mundiales acordadas en el marco multilateral de la OMC. Esta nueva Ley
dominicana que modernizé el sistema de los procesos de concesion y de
registro de la propiedad industrial en el pais, tuvo una duracion de casi siete (7)
anos de gestacion para dar a luz la actual Oficina dominicana de la Propiedad
Industrial como administradora de esta Ley, y que por varios motivos de diversas
indole, no habia emergido hasta los tiempos actuales. Sin embargo, la ONAPI se
desarroll6 y se fortalecié como producto de una labor intensa, comprometida de
un personal técnico identificado e involucrado, y sobretodo impulsada por una
vision perseverante, objetiva y responsable, acomparnada de un animo de acero
e impermeable de su maxima autoridad, durante los anos agosto 2004 - agosto

2009.



La ONAPI comenzd a ejercer su papel en ese periodo unico, de oportunidad, en
el cual se encontraba conjugado un conjunto de personas especiales, una época
tranquila de un gobierno que fue reelegido, permaneciendo en el poder en dos
periodos consecutivos. Primera vez, que en la ONAPI se trabajé de manera
continua por un periodo de cinco anos, como la Ley lo establece, con el mismo
Director, quien pudo sembrar y crear las bases para que a destiempo despegara

esta Oficina y surgiera lo que el pais esperaba y espera de ella.

De todos modos, a pesar del ejemplo del desarrollo actual y de la
implementacion de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, mediante el
fortalecimiento reciente de la institucién, para su debida administracion, se
confirmé que esa Ley fue resultado del Derecho Comparado, resultado de la
compilaciéon de disposiciones de legislaciones extranjeras, al margen de aquellos
que debian implementarla desde la institucion, provocando como consecuencia
de lo que efectivamente ocurrid, que fue la implementacion tardia de la misma,
resultando un gran atraso en la atencidn oportuna de los expedientes de los

anos 2000 al 2006.



Ahora bien, se puede decir que las antiguas leyes en materia de propiedad
industrial, derogadas por esta Ley No. 20-00, fueron leyes adecuadas para su

época y que cumplieron aceptablemente su proposito.

En el caso que nos ocupa, la Ley No. 4994 sobre Patentes de Invencion, a
diferencia de otras legislaciones de patentes de América Latina, como la de
Argentina y Brasil, entre otras, no era una Ley que pudiera ser considerara como
antipatente, sino todo lo contrario, ésta se caracterizé por contener disposiciones
relativamente faciles de cumplir para lograr la concesion de patentes, ya que
ésta no requeria la realizacion de un examen de fondo activo local, relativo a los
requisitos de patentabilidad, por ejemplo, al nivel inventivo, de la invencidn sobre

la que solicitaban una patente.

Es asi como, a pesar de que el requisito de novedad era exigido en esta Ley No.
4994, esto hubiera conllevado a la obligacidén de la institucion de la realizacién
de una busqueda de antecedentes sobre el estado de la técnica en ese
momento a nivel mundial, relativa del invento solicitado, sin embargo, la Ley
establecié sabiamente que la concesion de la patente se otorgaba a riesgo del
solicitante, confiando en la buena fe de éste de que tal vez no lo haya copiado

de un tercer inventor. Este modo de administrativo de actuar por parte del



Estado, dejaba abierta la posibilidad de que dicha invencion tal vez no hubiese
cumplido con el requisito legal de concesion de ser novedosa, pero para esto
también la Ley establecia recursos ante los tribunales judiciales donde se podia
invocar éste y otros motivos contra una patente concedida por la autoridad

administrativa de ese entonces.

Pues bien, tomando en consideracion lo expuesto anteriormente, una situacion
recurrente que se llevaba a cabo bajo la jurisdiccidon de esta Ley No. 4994 sobre
Patentes de Invencién, era que en virtud de su articulo 17 fueron solicitadas
atendidas y emitidas numerosas patentes de invencidn para proteger
especialmente compuestos farmacéuticos, que estaban previamente patentados
en el extranjero, y a las cuales los solicitantes y especificamente los
representantes legales de los solicitantes en el pais, llamaban en ese entonces
“‘Patentes de Confirmacion”, designacion que aunque no se encontraba
expresamente en la Ley dominicana, era muy utilizada por los gestores de

patentes y conocida por la administracion de ese entonces.

Es precisamente este aspecto el que trataremos en este breve analisis, la
situacion juridica de las patentes en el area farmacéutica solicitadas vy

concedidas en virtud de la preexistencia de una patente extranjera, dentro del



marco del articulo 17 de la Ley No. 4994 del ano 1911 sobre Patentes de
Invencion, la cual a pesar de que actualmente es una ley derogada, de acuerdo
a los articulos transitorios de la Ley vigente No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, se mantienen vigentes algunas disposiciones para los casos de las
patentes expedidas y de las solicitudes depositadas en el Departamento de

Registro antes de la promulgacion de la nueva Ley de Propiedad Industrial.

Recordemos que cuando una ley deroga a otra, la nueva ley debe establecer la
situacion juridica de aquellos titulos expedidos o en tramite, que se
instrumentaron en virtud de la Ley que se derogd, en este sentido, la intencién y
el objetivo de este estudio radica en que, consideramos que solamente
revisando cuidadosamente la Ley No. 4994, podremos obtener una objetiva y
legal interpretacion sobre la administracion de las solicitudes de patentes

concedidas en virtud de dicha Ley.

A pesar de que este breve estudio trata especificamente de la interpretacion del
articulo 17 de la Ley No. 4994 sobre Patentes de Invencién, el hecho de conocer
y estudiar la nueva legislacién vigente, ayuda a analizar y entender mejor la
intencion del legislador, y analizar los procesos administrativos llevado a cabo en

virtud de la Ley No. 4994 por parte de la autoridad competente de ese entonces.

Vi



Luego de tantos anos de diferencia, esto es, del cambio de una ley del anno 1911
a otra ley del ano 2000, es de esperarse un gran salto de avance, o por lo
menos de grandes diferencias, con el propdsito de beneficiar y de promover la
seguridad juridica de las partes envueltas, esto es, de los titulares de derechos,

de los consumidores y del Estado en general.

Y efectivamente, como sefalamos anteriormente, la nueva ley sobre Propiedad
Industrial, inici6 una nueva forma de estudiar y tramitar una solicitud de
concesion de patente, y resultado de esto, abrié los ojos a la administracion para
el estudio desde otro punto de vista mas critico y profundo de las disposiciones
de la Ley derogada, y para la revision del procedimiento y de la interpretacién

que la autoridad competente tenia en aquel entonces.

Lo importante de esto, es que, todavia la Oficina de Propiedad Industrial esta a
tiempo para adecuar los lineamientos legales, ya que, debe continuar
administrando los archivos de expedientes vigentes depositados bajo el marco
de la Ley No. 4994, y le corresponde a la nueva administracion de la propiedad
industrial en la Republica Dominicana, y a los tribunales del pais, velar para que
se sigan protegiendo los derechos que hayan cumplido con las anteriores

disposiciones legales.

vii



En ese sentido, reuniendo y analizando con detenimiento las disposiciones de la
Ley No. 4994, y las disposiciones vigentes de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, esperamos llegar a una o varias conclusiones que aporten a la toma
de decision critica o que conlleven a otro analisis mas profundo en el marco de

las discusiones que actualmente se ventilan en diferentes foros nacionales.

A pesar de que en este estudio trataremos de conocer y analizar las
disposiciones de la Ley derogada No. 4994 sobre Patentes de Invencién, es
importante tomar en consideracion que en virtud de las disposiciones transitorias
de la nueva Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial se establece que las
patentes que fueron concedidas en el marco de la Ley No. 4994 seguiran
rigiéndose por esa legislacion con excepciéon de algunos aspectos, y que las
solicitudes que fueron depositadas bajo la jurisdiccion de ésta, también
continuaran tramitandose de acuerdo a las disposiciones de la misma, lo que
prueba que esta Ley todavia contiene disposiciones que estan vigentes para

aquellos titulos concedidos y solicitudes tramitadas bajo su cobertura.

Es asi que para desarrollar este tema, hemos organizado este breve estudio de

la siguiente manera:

viii



En primer lugar, veremos de manera resumida los antecedentes historicos de la
propiedad industrial en la Republica Dominicana y su marco juridico actual, en

este ultimo caso, relativo especialmente a las Patentes de Invencion;

Luego estudiaremos la Ley derogada No. 4994 sobre patentes de invencion de

fecha 26 de abril del 1911;

Veremos a modo muy general las nuevas disposiciones establecidas en la Ley
No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, relativas unicamente al area de las
patentes, especificamente lo que se refiere al procedimiento de concesion,
excluyendo los temas relativos a los signos distintivos3, a las infracciones,

acciones civiles, sanciones y medidas conservatorias;

Realizaremos el analisis del articulo 17 de la Ley No. 4994, y la exposicién de la

interpretacion y posicion de la Suprema Corte de Justicia de la Republica

Dominicana declaradas recientemente a través de dos sentencias;

Y por ultimo, desarrollaremos nuestras conclusiones y recomendaciones.

3 Los signos distintivos se refieres a las marcas, a los nombres comerciales, a las denominaciones de

origin, a las indicaciones geograficas, marcas colectivas, marcas de certificacion, entre otros signos.



Capitulo |
Antecedentes juridicos de la Propieda Industrial en la Republica Dominicana y el

marco juridico actual en el area de las patentes de invencién.

La proteccion de los derechos intelectuales en la Republica Dominicana se
encuentra establecida desde la Reforma Constitucional del 16 de diciembre del
18541, en aquel entonces en el Art. 8 numeral 17, se disponia que “La
Constitucion garantiza y asegura los derechos naturales y civiles de libertad, de
igualdad, seguridad y propiedad de todos los dominicanos”, entre lo que se

encontraba la “Propiedad Intelectual .

En la Reforma constitucional del 14 de noviembre del 18652, el Art. 20 parrafo
disponia que: “La propiedad queda garanfizada, y, en consecuencia, ninguno
puede ser privado de ella sino por causa justificada de utilidad publica, con justa,
previa y segura indemnizacion a juicio de peritos. § Tambien queda asegurada la
libertad de industria y la propiedad de los descubrimientos o producciones. Para
los propietarios las leyes asignaran un privilegio temporal y la manera de ser

indemnizados en el caso de convenir su autor en su publicacion’.

1 http://www.consultapopular.gov.do/documentos/1854.12.16.reforma.pdf

2 http://www.consultapopular.gov.do/documentos/Reforma.1865.11.14.pdf



Y es asi como sucesivamente en las reformas constitucionales siempre fueron
tomados en cuenta y protegidos como derecho de propiedad, los derechos

intelectuales de los dominicanos.

En la Constitucion del afio 20023, la proteccion de los derechos intelectuales se
encontraba establecida en el Titulo Il Seccidn | sobre los Derechos individuales y
sociales, en su articulo 8 donde se reconoce que la finalidad principal del Estado
es de asegurar la proteccion efectiva de los derechos de la persona humana,
disponiendo en el numeral 14 que: “La propiedad exclusiva por el tiempo y en la
forma que determine la Ley, de los inventos y descubrimientos, asi como de /as

producciones artisticas, cientificas y literarias’.

Y actualmente en la reciente Constitucion del 26 de enero del 2010, en el Tituto
Il sobre “los derechos, garantias y deberes fundamentales”; Capitulo | “de los
derechos fundamentales”; Seccion |l “de los derechos economicos y sociales”,
articulo 52 sobre derecho a la propiedad intelectual “Se reconoce y protege e/
derecho de la propiedad exclusiva de las obras cientificas, literarias, artisticas,
invenciones e Innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y
demads producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las

limitaciones que establezca la ley'.

3 http://www.consultapopular.gov.do/constitucion-actual.html



En el marco juridico actual en materia de la Propiedad Industrial en la Republica

Dominicana, especificamente en materia de Patentes, se encuentran las

siguientes leyes, reglamentos y tratados, a saber:

La Ley derogada No. 4994 del 26 de abril del 1911 sobre Patentes de
Invencion (en lo adelante Ley 4994). Primera legislacion que tomamos
como referencia historica pues constituye la mas antigua de las leyes

relativa a patentes.

La Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial promulgada el 8 de mayo del
2000 que derogo la Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911 sobre Patentes
de Invencién y la Ley No. 1450 del 30 de diciembre del 1937 sobre

Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales e Industriales.

El Reglamento de aplicaciéon de la Ley No. 20-00, Decreto No. 599-01 del
1ero. de junio del 2001; y sus modificaciones mediante los Decretos Nos.
180-03 del 3 de marzo del 2003, 205-03 del 6 de marzo del 2003 y 306-06

del 8 de agosto del 2006.



La Ley No. 424-06 de Implementacion del Tratado de Libre Comercio,
entre la Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de
Norteamérica (DR-CAFTA) promulgada el 20 de noviembre del afio 2006,
la cual modifica en algunos articulos de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad

Industrial, como resultado de dichas negociaciones del Tratado.

Ley No. 493-06 del 22 de diciembre del 2006 que modifica los Articulos 6,
49, 58 y 62 de la Ley No. 424-06 de fecha 20 de noviembre de 2006
sobre la Implementacion del Tratado de Libre Comercio, entre la
Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de

Norteameérica.

El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial del 20
de marzo de 1883 con sus modificaciones y revisiones, del cual somos
parte desde el 11 de julio de 1890, fecha de su entrada en vigor en el

pais.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad

Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) ratificado por el Congreso



dominicano mediante Resolucion No. 2-95 del 20 de enero del 1995, que

ratifica el Acuerdo de Marrakech.

e EI Capitulo 15 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de
Norteamerica, Centroamérica y Republica Dominicana, ratificado

mediante Resoluciéon No. 357-05 del 9 de septiembre del 2005.

e El Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), vigente desde
el 28 de mayo del afno 2007, compromiso asumido por el pais en el marco

del DR-CAFTA.

e EI Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento del Depodsito de
Microorganismos a los fines de Procedimientos en Materia de Patentes,

compromiso asumido por el pais en el marco del DR-CAFTA.

A esta lista de leyes, reglamentos-decretos y tratados, podemos incluir las dos
jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de los anos 2006 y 2007, las
cuales se pronunciaron sobre la interpretacion de varios articulos de la Ley No.
4994, vy resultan ser fuente del Derecho dominicano,como precedente

jurisprudencial.



Capitulo Il
Algunas disposiciones de la Ley derogada No 4994 del 26 de abril del 1911

sobre patentes de invencion.

En el presente apartado, vamos a tratar de manera general el contenido de la
Ley No. 4994 y de manera especifica haremos incapié y estudiaremos con mas
detenimiento las disposiciones basicas establecidas en la misma sobre los
requisitos legales para el procedimiento de concesion de una patente de

invencion en el area farmacéutica.

En primer lugar, esta Ley' establecia en sus articulos 1 y 4 que la patente de
invencion era un titulo expedido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se le
conferia al autor de un descubrimiento o invencion nuevos, en cualquier género
de la industria, un derecho exclusivo de explotacion en su provecho, por un
tiempo limitado de cinco, diez o quince afnos. Esta vigencia dependia del pago
que efectuara el solicitante de la tasa correspondiente por el periodo que le

interesaba.

1 http://onapi.gob.do/pdf/4994 . pdf



Asimismo, esta Ley en su articulo 11 establecia que las patentes por cinco y
diez anos podian prorrogarse hasta por 15 anos, a peticidon del solicitante

mediante el pago de la diferencia de la tasa de esos derechos.

Por delegacion, la emision de los certificados de patentes de invencion era una
atribucion de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, llevandose a cabo
este procedimiento, en la Seccion de Patentes de Invencion del Departamento

de Registro de Propiedad Industrial.

En el articulo 2 la Ley enumeraba lo que se consideraba como nuevos

descubrimientos o nuevas invenciones, a saber:

a) Un nuevo modo de fabricar productos industriales,

b) Un nuevo aparato mecanico o manual que sirva para fabricar dichos

productos;

c) E/ descubrimiento de un nuevo producto industrial y la aplicacion de
medjos perfeccionados con el objeto de consequir resultados superiores a

los ya conocidos,



d) Las composiciones farmacéuticas, productos quimicos y medicamentos,
siempre que hayan sido examinados y aprobados por el Juro Médico de

/a Republica. (la negrita y cursiva es nuestra).

Es importante observar el literal d) que se refiere a los casos de una solicitud de
patente de invencion de composiciones farmacéuticas, productos quimicos y

medicamentos.

La Ley establecia en estos casos, como requisito previo, la obligatoriedad de
que fueran examinados y aprobados por el Juro Médico de la Republica,
aspecto, que veremos y estudiaremos mas adelante, de como se llevaba este

requisito a la practica.

Los articulos 5 y 6 establecian los requisitos formales para solicitar una patente

de invencidn, a saber:

1. Una comunicacion dirigida a la Secretaria de Estado de Fomento y
Comunicaciones, mediante la cual se solicitaba la patente, con los datos y
el domicilio en el pais del solicitante o de su apoderado, la duracién

expresa de la patente y el titulo de la invencion;



2. Dos ejemplares de la descripcidn de la invencion en castellano, firmados

por el solicitante o su apoderado;

3. Dos ejemplares de los dibujos firmados por el solicitante o su apoderado;

4. Poder de representacion;

5. La certificacion de aprobacion del Juro Médico, en el caso de productos

quimicos o farmacéuticos;

6. El comprobante de pago de la tasa correspondiente.

la Ley?2 establecia expresamente que las solicitudes de patentes para los
productos farmacéuticos, quimicos y medicamentos en general, debian ir
acompanadas de la certificacion de aprobacion expedida por el Juro Médico, de
lo que entendemos que se desprende claramente, que correspondia al
solicitante procurar el certificado de aprobacion del Juro Médico, pero que en la

practica en los expedientes se observan que esto no se realizaba en ese orden.

2 Articulo 5 ultimo parrafo de la Ley No. 4994 del ario 1911.



Efectivamente, luego de consultar algunos expedientes de patentes concedidas
en virtud de esta Ley No. 4994, constatamos que en la practica era la misma
Secretaria Estado de Industria y Comercio, la que enviaba un oficio a la
Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS),
requiriendole que emitiera su dictamen sobre la solicitud de patente de invencion
farmacéutica correspondiente. Sin embargo, en la mayoria de los casos, sino en
todos, la SESPAS3 no respondia, y quedaba el expediente sin el documento
contentivo del dictamen del juro médico y por ende conllevaba a que este
requisito legal no se cumpliera. De esta manera, la Secretaria de Estado de
Industria y Comercio, continuaba con el tramite de la solicitud de patente de

invencion farmacéutica, sin cumplir con esta disposicion de la Ley.

Sin embargo, es el articulo 8 de dicha Ley 4994 el que disponia que en caso de
que se constatara el debido cumplimiento de todos los requisitos legales,
transcritos mas arriba, el Secretario de Estado de Industria y Comercio debia

expedir el Certificado de Patente a favor del solicitante.

De acuerdo al articulo 9, las patentes podian ser expedidas a riesgo y peligro del
solicitante y sin garantia de la realidad, de la novedad o del mérito de la

invencion, ni de la fidelidad o de la exactitud de la descripcion.

3 Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social.

10



Este articulo 9 caracterizaba fundamentalmente la actuacion de la autoridad en
la administracion de la Ley 4994, pues la no obligatoriedad de la administracion
publica de realizar un examen del fondo* de la solicitud, conllevé a la aprobacién
de casi todas las solicitudes de patentes. Es en este sentido, que podemos
afirmar, que esta era una Ley de simple registro, y especialmente de registro de

invenciones extranjeras en el area farmacéutica, principalmente.

Otro aspecto que ejemplo lo que senalamos anteriormente, de que era una
oficina de registro que confiaba en la buena fe de los solicitantes y mas bien de
los abogados gestores, es que en muchas de las solicitudes de patentes de
invenciones farmacéuticas, especialmente las extranjeras, contenian en la
instancia depositada por el solicitante, una solicitud formal a la administracién de
que ésta hiciera constar de manera expresa en el titulo o certificado de la
patente que se expidiera, que mediante dicha patente se protegia de manera
exclusiva una sustancia activa especifica, conocida por su denominacién comun

internacional (DCI).

4 En la actualidad en el proceso de concesion de patentes se conocen dos etapas principales de estudio y
analisis de la solicitud de patente, estas son, la etapa del examen de forma y la etapa del examen de fondo.
En el examen de forma se conocen los requisitos relativos a los datos bibliograficos de la solicitud y la
revision de los documentos que deben acompanar el formulario, a saber, la descripcidon de la invencion, el
resumen, las reivindicaciones y los dibujos o féormulas quimicas, si aplica. En el examen de fondo se
verifican el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, a saber: novedad mundial, aplicabilidad

industrial y nivel inventivo.
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Sin embargo, si revisamos dichos expedientes, constatariamos que ni en la
descripcion ni en las reivindicaciones, no se evidenciaban de manera expresa,
dicha sustancia activa o denominacién comun internacional, ya que lo que
generalmente se encuentra protegido en los documento de patentes
farmacéuticas, es generalmente la formula quimica, y sélo una perito en la
materia, podria confirmar mediante un estudio comparativo, que una férmula
quimica es igual a una sustancia cuya denominacion comun internacional haya

sido publicada por la Organizacion Mundial de la Salud.

Por otro lado, en los articulos 12 y 13 se establecia que durante la vigencia de la
patente el titular podia hacerle cambios, perfeccionamientos o adiciones a la
invencion, con el previo cumpliendo de todos los requisitos enumerados
anteriormente para la concesion y el pago de una tasa menor por el servicio.
Pero, la ley establecia claramente, que esos efectos o perfeccionamiento de la
invencion patentada, durarian solamente hasta el vencimiento de la patente
principal. En el caso de que se deseara optar por otra patente principal, en vez
de una dependiente o certificado de adicidn, el solicitante también podia hacerlo
con el sélo hecho de pagar una tasa mayor, y de acuerdo al tiempo de duracién

que pretendia.
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Como seguimos observando, la Ley era facil y dispuesta para la proteccion.
Indicaba a todas luces que fomentaba al registro, al no colocar trabas al mismo.
Importante es tomar en cuenta y analizar, la claridad de la Ley en el parrafo
anterior, cuando se refiere a la vigencia de las patentes. Si vemos nuevamente
el articulo 13, observamos que se indicaba expresamente que aquella patente
de perfeccionamiento duraria hasta el vencimiento de la patente principal. En
este sentido, somos de opinidn que la Ley es muy clara, cuando se pronuncia
sobre los periodos de vigencia y el término de las patentes, aunque ésta no
indica, de manera expresa, desde cuando se comenzaba a contar dicho plazo,

esto es, si era desde la fecha de la solicitud o desde la fecha de su concesién.

Esto si es uno de los puntos de los cuales adolecia la Ley No. 4994, y era
precisamente que no indicaba de manera expresa, si la vigencia de una patente

se contaba a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de concesién.

Actualmente entendemos que debe ser aplicada a partir de la fecha de

presentacion de la solicitud. Es decir, la fecha en que se deposita en la Oficina y

haya cumplido con todos los requisitos legales de solicitud de concesion, tal y
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como es actualmente. Todavia este es un aspecto que no estuvo claro en ese

entonces.

En ese sentido, para no olvidarnos de este detalle que expresa el articulo 13
sobre la vigencia de las patentes de perfeccionamiento, vamos inmediatamente
a transcribir el articulo 17, el cual fue el articulo marco bajo el cual se solicitaron
muchas patentes de invenciones farmacéuticas extranjeras, patentadas
previamente en el extranjero, las cuales en la actualidad son las mas

controversiales.

El articulo 17 de esta Ley No. 4994, establecia literalmente que:

“Los extranjeros podran obtener en la Republica, Patentes de Invencion,

siempre que cumplan con las formalidades y condiciones determinadas por la

presente Ley.

El aufor de la invencion o un descubrimiento ya apatentado en el extranjero,

podra obtener una patente en la Republica, pero la duracion de esta patente no

podra exceder a la de las patentes fomadas en el extranjero’.
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El primer parrafo de este articulo 17 es sumamente claro, pues dispone la no
discriminacion con los extranjeros, esto es, un trato nacional. Se debe entender
que la regla que presentaba la Ley No. 4994 era que para cualquier solicitante,

sea nacional o extranjero, debia cumplir con todos los requisitos legales.

Ahora bien, del segundo parrafo de este articulo 17 existen dos versiones de

interpretacion totalmente diferentes, a saber:

La primera version interpreta que esta disposicion es totalmente independiente a
los requisitos que establece la Ley para la solicitud de una patente de invencién,
ya que la misma, de acuerdo a esta version, es una excepcion a la regla. En
este sentido, en el marco de este articulo 17, un titular de una patente en el
extranjero podia obtener una patente en el pais, por un periodo igual al tiempo
que le resta a la patente extranjera, pues a pesar que la Ley establecia que no
podia ser mayor, esta interpretacion defiende que el periodo de vigencia debe
ser igual al término de la patente extranjera, descartando totalmente que pudiera
ser menor. Otra caracteristica de esta interpretacion es que la denominaban
“Patente de Confirmacion”, por el hecho de que se estaba registrando en el pais,

una patente ya concedida en otro pais.
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Y refiero lo relativo a la vigencia, ya que una de las discusiones relativas a este
punto es que los representantes legales de los titulares de patentes defienden la
interpretacion de que la patente que se expide dentro del marco de este articulo
17, debe caducar el mismo dia de la patente extranjera. Nuestra opinion, la

expondremos mas adelante.

La segunda version advierte que esta disposicion debe enmarcarse dentro de
todo el contexto de la Ley, es decir, no es una excepcion a la regla, ya que
cualquier solicitud de patente, debe cumplir con todos los requisitos de la Ley.
En ese sentido, esta interpretacion se auxilia de los articulos 18 y 19 de la
misma Ley que se refieren al requisito de novedad y a los cuales nos referiremos

a continuacion.

Estos articulos establecian que: Art. 18.1) “Seran nulas y de ningun efecto las
(patentes) expedidas si el descubrimiento, la invencion o la aplicacion no son
nuevos’, y disponia el Art. 19).- que “No se considerara nuevo ningun
descubrimiento, invencion o aplicacion que, en la Republica o en el extranjero, y
con anfterioridad a la fecha del depdsito de la solicitud, haya recibido una

publicidad suficiente para poder ser ejecutada’.

16



Resultado del ejercicio de la segunda interpretacion es que se entiende que la
patente extranjera que haya recibido una publicidad suficiente, para poder ser
ejecutada, no tiene novedad, por lo que no podia ser patentada en el pais,
asimismo, debiendo cumplir con todos los requisitos legales, entre los que se
encuentra el requisito de la aprobacion del Juro Médico, para el caso de los

productos farmacéuticos.

Al respecto, la Secretaria de Industria de Industria y Comercio nunca se
pronuncié de manera expresa y clara, sin embargo, en la practica adoptd el
accionar de la primera interpretacion, y emitio miles de patentes de invenciones
relativas a productos farmacéuticos que hacian referencia a patentes extranjeras

que ya tenian hasta 10 anos de haber sido patentadas en el exterior.

Y continuando con las disposiciones de la Ley No. 4994, el articulo 22 establecia
que las acciones de nulidad y de caducidad relativas a esta materia podian ser
ejercidas por cualquier persona interesada ante los Tribunales de Primera

Instancia en sus atribuciones civiles.

Una vez visto rapidamente las disposiciones mas importantes de la No. Ley

4994 pasamos a revisar la nueva Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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Capitulo 1l
Nuevas disposiciones en materia de patentes de invencién en el marco de la Ley
vigente No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, relativas al

procedimiento de concesién de patentes de invencidn.

Para apreciar el cambio que produjo la promulgacion de una nueva Ley sobre
Propiedad Industrial, vamos a senalar a grandes rasgos algunas disposiciones
que marcan la diferencia de las disposiciones que vimos de la Ley anterior No.

4994.

El primer gran paso que establece la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial
es la creacion de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Con
esto se inicia la transformacion, de una simple seccion departamental de una
Secretaria de Estado, la autoridad competente en la materia, se conviertié en
una Oficina con jurisdiccidn nacional, adscrita a la Secretaria de Estado de

Industria y Comercio, pero con autonomia técnica y con patrimonio propio.

En virtud del articulo 139, esta Oficina Nacional tiene la facultad de administrar

todo lo relativo a la concesion, el mantenimiento y la vigencia de las Patentes de

Invencion y de modelos de utilidad, de los registros de disefios industriales y de
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signos distintivos, asi como la decision sobre las acciones y los recursos
administrativos que la misma Ley establece y que pueden ser incoados por
aquel que tenga un interés juridico y se enmarque dentro de lo delimitado en la

Ley.

De acuerdo a la nueva Ley esta Oficina debe funcionar bajo la direccién de un
Directorio?, el cual esta integrado por cinco miembros titulares, quienes pueden
hacerse representar por un suplente, a saber: el Ministro de Industria y
Comercio, quien lo preside, el Ministro de Economia, Planificacién y Desarrollo,
el Ministro de Salud Publica y Asistencia Social, el Ministro de Educacién vy

Cultura y el Director del Instituto de Innovacion en Biotecnologia e Industria.

El Directorio de la ONAPI entre otras facultades?, designa al Director General de
la Oficina, quien es el representante legal de la misma, ratifica los funcionarios
de la institucién propuestos por el Director General, entre otros aspectos de
administracion de mayor envergadura que tienen que ver con la politica nacional
en materia de propiedad industrial y recomendaciones al Poder Ejecutivo, en

cuanto a modificaciones de las leyes, adhesion a tratados, entre otros.

T Articulo 141 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
2 Articulo 142 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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Esta Ley crea ademas, dos departamentos especializados3, el de Signos
Distintivos que interviene en todo lo relativo a marcas, nombres comerciales y
denominaciones de origen o geograficas; y el de Invenciones, que interviene en

todo lo relativo a patentes, disefos industriales y modelos de utilidad.

Ambos departamentos son dirigidos por directores departamentales, quienes
deben atender en primera instancia y en reconsideracién, las acciones y los

recursos que se ventilen en cada una de sus areas.

Esta nueva Ley, a diferencia de la anterior, contiene disposiciones expresas y
obligatorias relativas a los requisitos de forma y de fondo para solicitar la
concesion de una patente de invencion, los cuales deben ser debidamente
examinados por los técnicos en el area correspondiente, asi como la Ley
establece las obligaciones por parte del solicitante o titular de patente para el

mantenimiento de la vigencia de las mismas, entre otros aspectos.

En el articulo 1 de la Ley No. 20-00 se define como invencién: “foda idea,
creacion del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla
con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invencion podra

referirse a un producto o a un procedimiento’.

3 Articulo 145 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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En el articulo 2 se enumeran las materias excluidas de proteccidn por patente de

invencion, a saber:

a) Los descubrimientos que consisten en dar a conocer algo que ya existe

en la naturaleza, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

b) Las creaciones exclusivamente estéticas;

c) Los planes, principios o méfodos economicos o de negocios, y los

referidos a actividades puramente mentales o industriales o a materia de

Juego,

d) Las presentaciones de informacion,

e) Los programas de ordenador;

f) Los meéetodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o

animal, asi como los métodos de diagnostico;
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g) Toda clase de maferia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza,
siempre que la invencion este dirigida a la materia viva o a la sustancia en

la forma en que exista en la naturaleza;

h) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacion de forma, de dimensiones o de materiales, salvo
que se ftrate de su combinacion o fusion, de tal forma que no puedan
funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas
de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no

obvio para un técnico en la materia;

1) Los productos ya patentados por el hecho de atribuirse un uso distinto al

comprendido en la patente original.

En el articulo 3 se establecen los tres requisitos de fondo que debe cumplir toda

invencion para ser patentable, las cuales son:

1. que debe ser susceptible de aplicacion industrial,

2. que debe ser novedosa, y

3. que debe tener nivel inventivo.
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El articulo 4 establece que “wuna invencion es suscepftible de aplicacion industrial

cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria.
A estos efectos, la expresion industria se entiende en su mas amplio sentido e
incluye, entre ofros, la artesania, la agricultura, la mineria, la pesca y los

servicios'.

El articulo 5 establece que “wuna invencion es novedosa cuando no existe

previamente en el estado de la tecnica y 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 publicacion en forma tangible, una divulgacion oral, la
comercializacion, el uso o cualquier ofro medio, anfes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente en la Republica Dominicana o, en su
caso, antes de la fecha de presentacion de la solicitud extranjera, cuya prioridad

se reivindique...”

El articulo 6 establece que “wna invencion tiene nivel inventivo si para una

persona 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’.
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El articulo 11 establece los requisitos formales para solicitar una patente de

invencion, a saber:

1.

Una instancia dirigida a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, con
los datos relativos al solicitante, al mandatario, si lo hubiera, y al inventor,
asi como el titulo de la invencién, la fecha, el numero y la oficina
extranjera donde se haya presentado la solicitud de patente que se

reivindica.

A la instancia se le debe anexar una descripcidbn, una o0 mas
reivindicaciones, los dibujos que correspondan, un resumen, el
comprobante de pago de la tasa de presentacion, copia certificada de
toda solicitud de patente igual a la que reivindica que se hubiese

presentado en otro pais.

En el articulo 13 se establece la forma en que debe redactarse la descripcion,

enfatizando que la misma “debe divulgar la invencion de manera suficientemente

clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la

materia técnica correspondiente pueda ejecutaria”. Asimismo establece lo datos
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especificos que se deben indicar de manera expresa y obligatoria, tales como:
‘el sector tecnologico, agricola, cientifico efc., al que se refiere o al cual se aplica
la invencion; la tecnologia anterior conocida por el solicitante que pueda
considerarse util para la comprension y el examen de la invencion, y referencias
a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia, entre

otros,...".

En el articulo 14 se dispone que es indispensable la presentacién de dibujos

cuando sean necesarios para comprender, evaluar o ejecutar la invencion.

En el articulo 15 se indica que las reivindicaciones tienen por objeto definir la
materia para la cual se desea proteccidon mediante la patente, que las mismas
deben ser claras y concisas, y deben estar enteramente sustentadas por la

descripcion.

El articulo 16 indica que el resumen debe comprender una sintesis de lo
divulgado en la descripcion y una resefia de las reivindicaciones y los dibujos
que hubieran, y en su caso debe incluir la formula quimica o el dibujo que mejor

caracterice a la invencion.
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El articulo 19 dispone lo relativo a la manera en que la Oficina debera realizar el
examen de forma a la solicitud, en un plazo legal de sesenta (60) dias. Y que en
el caso de observarse alguna omision o deficiencia, se debera notificar al
solicitante para que efectue la correccion dentro de un plazo de dos (2) meses, a

reservas de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio.

El articulo 21 establece que la solicitud debera publicarse al cumplirse el plazo
de 18 meses contados desde la fecha de presentacion de la solicitud de patente
0, cuando fuese el caso, desde la fecha de la prioridad aplicable, pudiendo el
solicitante requerir que la publicacion se haga antes del vencimiento del plazo
indicado. Esto es con el fin de que cualquier persona interesada pueda
presentar dentro de los sesenta (60) dias de la publicacién, observaciones

fundamentadas respecto a la patentabilidad de la invencion objeto de la solicitud.

El articulo 22 establece la manera en que la Oficina debe examinar el fondo de
la solicitud. En este examen la Oficina debe verificar si la solicitud cumple con
los requisitos de patentabilidad, esto es, novedad, aplicabilidad industrial y nivel
inventivo, si no cae dentro de las exclusiones de patentabilidad, si cumple con

las disposiciones de redaccion de la descripcion, de las reivindicaciones, del
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resumen, y si cumple con lo relativo a las reivindicaciones de prioridad, si fuere

el caso, entre otros aspectos.

Este examen fondo puede ser realizado directamente por la Oficina o mediante
el concurso de expertos independientes o de entidades publicas o privadas,
nacionales o extranjeras, en el marco de acuerdos internacionales, regionales o

bilaterales.

En la Ley se dispone que la Oficina podra tomar en cuenta y reconocer otros
documentos relativos a examenes de patentabilidad que se efectuen en otras

oficinas de propiedad industrial.

El articulo 27 establece que la patente tiene una duracion de veinte (20) afos
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en
la Republica Dominicana. Sin embargo, a partir del mes de marzo del afio 2008
entro en vigor la disposicidon4 relativa a la compensacion del plazo de vigencia de
las patentes de invencién en los casos y con las condiciones que se establecen

al respecto.

4 Articulo de la Ley No. del de Implementacién del DR-CAFTA.
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Otro aspecto novedoso en esta Ley, es lo relativo a la obligacidon del solicitante
de una patente de invencion o del titutar, realizar un pago de una tasa anual
para mantener la vigencia y los derechos de una solicitud de patente o de una
patente de Invencién. La falta de pago de estas anualidades en el plazo legal o

en el plazo de gracia legal, conlleva la caducidad de pleno derecho.

Al igual que la legislacion anterior, esta Ley establece en su articulo 29 el
derecho que tiene el titular de una patente de excluir o prohibir a terceras

personas a que exploten su invencion patentada.

En el articulo 30 se establece la limitacion y el agotamiento de los derechos del

titular de la patente, es decir, lo que el titular de la patente no puede prohibir

sobre su invencion a terceras personas que realicen los siguientes actos, a

saber:

a) Actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales,

b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentacion con

respecto a la invencion patentada;
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c) Actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de

investigacion cientifica o academica,

d) La venta, locacion, uso, usufructo, la importacion o cualquier modo de
comercializacion de un producto protegido por la patente u obtenido por el
procedimiento patentado, una vez que dicho producto ha sido puesto en
el comercio de cualquier pais, con el consentimiento del titular o de un

licenciatario o de cualquier ofra forma licita;

e) Actos referidos en el Articulo 5fo. del Convenio de Paris para la

Proteccion de la Propiedad Industrial;

f) Cuando la patente profeja material biologico capaz de reproducirse, el
uso de ese material como base inicial para obtener un nuevo material
biologico viable, salvo que tal obtencion requiera el uso repetido del

material patentado;

g) Aquellos usos necesarios para obtener la aprobacion sanitaria y para

comercializar un producto después de la expiracion de la patente que lo

profeja.
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El articulo 34 dispone lo relativo a las causas por las cuales una solicitud de
patente o una patente de invencion puede ser declarada nula y/o caduca. Se
establece ademas, que esta accidn puede ser ejercida por toda persona
interesada en la invencion, debiendo dirigir una instancia, en el caso de nulidad,
a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, tomando en consideracion los

casos especificamente enumerados en dicho articulo.

En este sentido la Ley establece que se podra declarar la nulidad de una patente

cuando:

a) El objeto de la patente no constituye una invencion conforme a los Articulos 15

y 2 numeral 1)8;

5 El articulo 1 de la Ley No. 1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “se entiende por
invencion toda idea, creacion del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las
condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invencion podra referirse a un producto o a un
procedimiento”.

6 El Articulo 2 numeral 1) de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “No se considera
invencion, y en tal virtud queda excluida de proteccidon por patente de invencion, la materia que no se -
adecué a la definicion del Articulo 1 de la presente ley.. Este articulo ademas enumera las materias que no

se consideran invenciones.
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b) La patente se concedi6é para una invencidon comprendida en la prohibicién del
Articulo 2 numeral 2) o que no cumple con las condiciones de patentabilidad

previstas en los articulos 37, 4, 5y 68;

c) La patente no divulga la invencién de conformidad con lo previsto en los

articulos 13 y 149,

d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos

previstos en el articulo 1519;

e) La patente concedida contiene una divulgacion mas amplia que la contenida

en la solicitud inicial.

La Ley establece que las patentes caducan de pleno derecho en los siguientes

Casos:

7 El articulo 3 de la Ley No. 20-00 establece que “Una invencion es patentable cuando es susceptible de
aplicacion industrial, es novedosa y tiene nivel inventivo.

8 Los articulos 4, 5y 6 de la Ley No. 20-00 definen cuando una invencién posee aplicacion industrial,
novedad y nivel inventivo, respectivamente.

9 Los articulos 13 y 14 de la Ley No. 20-00 disponen lo relativo a la manera en que debe ser descrita la
invencion, y sobre utilidad de los dibujos en los caso en que aplique, respectivamente.

10 E] articulo 15 de la Ley No. 20-00 establece la forma en que deben redactarse las reivindicaciones, las

cuales deben ser claras y concisas, entre otras caracteristicas.
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a) Al término de su vigencia;

b) Por falta de pago de las tasas para mantener su vigencia.

La Ley establece que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial puede

declarar la caducidad de una patente:

a) Si transcurridos dos (2) afnos de concedida la primera licencia obligatoria no

se llegaran a satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida;

b) Cuando ello fuere necesario para proteger la salud publica, la vida humana,

animal o vegetal o para evitar serios perjuicios al medio ambiente.

En el articulo 35 se establece el recurso de reconsideracion contra la resolucion
emitida por el Departamento de Invenciones que rechace una solicitud de
patente o anule una patente. Este mismo articulo establece que este recurso
debe interponerse dentro de un plazo de treinta (30) dias, contados a partir de la

fecha de notificacion de la resolucion respectiva.
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En los articulos del 40 al 47 de la Ley se introduce por primera vez disposiciones
relativas a las licencias de uso obligatorias, las cuales tienen condiciones

especificadas en la Ley.

En el articulo 135 se establece lo relativo al derecho de prioridad, disponiéndose
en dicho articulo ‘Que una persona que ha presentado una solicitud de patente
de invencion o de modelo de utilidad, o de registro de un diserio industrial o de
una marca, en un pals que acuerda reciprocidad para esfos efecfos a las
personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en /a Republica
Dominicana, asi como su causahabiente, goza de un derecho de prioridad para

solicitar en el pais una patente o un registro para el mismo objeto de proteccion’.

Segun la Ley, cuando se trata de una solicitud de patente de invenciéon o de
modelo de utilidad, el derecho de prioridad aplica dentro de un plazo de doce
meses, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en cualquier pais
extranjero, cuando se trata de una solicitud de registro de disefo industrial, el
derecho de prioridad aplica dentro de un plazo de seis meses.

Con este plazo de beneficio prioridad que otorga la Ley, el solicitante de una
patente o de un registro de disefio industrial, puede solicitar la concesién o el

registro de un diseno industrial en varios paises dentro de dichos plazos, y las
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oficinas de propiedad industrial donde aplique su solicitud, deberan actuar en
cuanto al examen del requisito de patentabilidad de la Novedad, a partir de la

primera fecha en que solicitd por primera vez la concesion o el registro.

Asimismo, otro gran avance en esta Ley es que dispone de manera expresa la
proteccion de otras figuras juridicas, tales como, los modelos de utilidad, los
cuales se protegen mediante patentes y tienen una vigencia de 15 arnos
improrrogables y los disefos industriales que se protegen mediante el registro, y
tienen una vigencia de cinco anos prorrogables por dos periodos iguales de

cinco anos.

En la Ley No. 20-00 también se dispone el procedimiento para presentar las
acciones en primera instancia ante los Departamentos de Signos Distintivos o de
Invenciones, y en apelacion’’ administrativa, ante el Director General de la
ONAPI. La decision del Director General puede ser recurrida ante la Corte de
Apelacion del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada
la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y

comerciales. A su vez, estas sentencias son susceptibles de recurso de

11 Articulo 157 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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casacion'?, conforme a las disposiciones establecidas para la materia civil y

comercial.

La nueva ley establece la aplicacion de la clasificacion internacional de patentes,
establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971, con sus
revisiones y actualizaciones para las patentes de invenciones y de modelos de
utilidad, y para los disefios industriales la clasificacion internacional de dibujos y
modelos industriales establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de
1968, con sus revisiones y actualizaciones. Contempla ademas, disposiciones
relativas a las medidas conservatorias, a la competencia desleal, a los secretos
industriales, a la Informaciéon y Proteccion de Datos para Autorizacion de

Comercializacion, entre otros aspectos.

Y por ultimo, con relacion a la situacién juridica de las patentes emitidas y de las
solicitudes de patentes depositadas en virtud de la Ley No. 4994 del 26 de abril
del 1911, la Ley No. 20-00 dispuso en el articulo 185 que “Las solicitudes de
patente de invencion que se encuentren en tramite en la fecha de entrada en
vigor de la presente ley, continuaran tramitandose de acuerdo con la legislacion
anterior, pero las patentes que se concedan a partir de esa fecha, quedaran

sujetas a las disposiciones contenidas en esta Ley No. 20-00, con excepcion de

12 Articulo 158 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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lo relativo a la nulidad de la patente previsto en el Articulo 34, para lo cual se

aplicaran las disposiciones de la legislacion anterior No. 4994

En este sentido, se aplica el articulo 22 de la Ley No. 4994 que establece que
“La accion en nulidad y la accion en caducidad podran ser ejercidas por foda
persona que tenga interés en ello. Esas acciones, lo mismo que todas las
contestaciones relativas a la propiedad de las patentes, se llevaran a cabo por
ante los Tribunales o Juzgados de 1° instancia, en sus atribuciones civiles’.

De esta manera, de lo expuesto anteriormente se entiende que por un lado la
ONAPI al momento de examinar las solicitudes de patentes de invencion bajo la
Ley 4994 que estan pendientes a la fecha de la promulgacion de la Ley 20-00,
debera enmarcarse de acuerdo a los requisitos formales establecidos en la Ley
4994, y por otro lado, la Oficina no tiene competencia para conocer de las
acciones de nulidad en contra las patentes solicitadas bajo la jurisdiccion de la

Ley 4994 y concedidas en el marco de la Ley No. 20-00.

En el articulo 186 se dispone que “las patentes de invencion concedidas de
conformidad con la Ley 4994 del 26 de abril de 1911, se regiran por las
disposiciones de esa legislacion, con algunas excepciones, enumaradas a

continuacién, a saber:
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a)

b)

El Articulo 10, en lo que respecta a la reduccion de las tasas para

mantener la patente concedida.

El Articulo 28, a cuyo efecto se cobraran las tasas anuales solo por
los afios restantes de vigencia de la patente y se aplicara la escala
de tasas anuales comenzando por la tasa mas baja prevista en esa

escala

Los Articulos 29 (Derechos y proteccion conferidos por la patente),
30 (Limitacion y agotamiento de los derechos de la patente) 31
(Derecho del usuario anterior de la invencion de buena fe), 32
(transferencia de la patente), 33, numerales 2) y 3) (licencias
contractuales), 34, numeral 5) (caducidad de la patente), 36
(renuncia y limitacion de la patente), 38 (divisidon de la patente), 40
(licencias obligatorias), 41 (Licencia obligatoria por falta de
explotacion), 42 (Licencias obligatorias por practicas
anticompetitivas), 43 (Solicitud y concesion de las licencias
obligatorias) 44 (Condiciones para la concesion de las licencias

obligatorias) 45 (Licencia obligatoria en caso de patentes
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dependientes), 46 (Licencias de interés publico), 47 (Condiciones
de las licencias de interés publico) y 48 (Revocacion de la patente

en caso de abuso);

d) Los Articulos 136 (cotitularidad), 150 (Modificacion y correccion de
la patente o registro) 154 (Acciones ante la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial), 155 (Intervencién de terceros interesados)
156 (Efectos de la declaracién de nulidad) 157 (Apelaciones por

via administrativa); y

e) Los articulos contenidos en los Titulos VI (De la Competencia
desleal vinculada a la Propiedad Industrial) y VII (Disposiciones
transitorias y finales), en lo pertinente, cuando las acciones
correspondientes se iniciaran después de la fecha de entrada en vigor

de la presente ley.

Asimismo, se establece que las patentes de invencion concedidas bajo la Ley

4994 del 26 de abril de 1911, sélo duraran por el término otorgado de

conformidad con dicha ley, a diferencia de las patentes solicitadas bajo la Ley
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4994 y concedidas bajo la Ley No. 20-00, las cuales duraran por el término

establecido en la ley vigente No. 20-00.
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Capitulo IV
Analisis juridico de las patentes farmacéuticas solicitadas y concedidas en
referencia a patentes concedidas en el extranjero, en el marco del articulo 17

parrafo Il de la Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911.

Una vez revisado brevemente, en el capitulo Il de este documento, los aspectos
principales relativos al procedimiento de concesion de patentes de invencion de
la Ley No. 4994 del 1911 sobre Patentes de Invencion, derogada por la actual
Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial; asi como también, enumeradas las
principales disposiciones de la Ley vigente No. 20-00 sobre Propiedad Industrial
relativas al procedimiento de concesién de patentes, de manera en general, y
sus nuevos aportes, vamos a analizar y hacer un ejercicio de interpretacién de lo

establecido por el legislador en el articulo 17 parrafo |l de la Ley No. 4994.

Vistos los cambios de una legislacién a otra, los aportes y los mandatos en las
nuevas disposiciones, constatamos que de una Ley de simple registro como ya
hemos referido, que lo era la Ley No. 4994, actualmente tenemos una Ley critica
qgue obliga a los solicitantes al cumplimiento de una serie de requisitos de forma
y de fondo, asi como también, queda obligada la autoridad competente, la

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de revisar y examinar el
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cumplimiento de esos requisitos, mediante el examen expreso de forma y de
fondo a las documentaciones que deposita el solicitante al momento y en el
transcurso de su solicitud de patente, estos son, los datos bibliograficos relativo
al titulo de la invencidn, datos del solicitante, de los inventores, del mandatario,
datos de prioridad, y documentos relativos a la descripcion de la invencion, las

reivindicaciones, el resumen y dibujos o formulas quimicas.

La manera de proceder por la ONAPI al momento de realizar estos examenes
esta minuciosamente establecido en la Ley, y conlleva el cumplimiento de plazos
legales, y la necesidad imperativa de contar con un recurso humano conformado
por técnicos y especialistas en las diferentes areas, tales como, quimica,
farmacia, mecanica, entre otros, examinadores de fondo que comprueben los
requisitos de patentabilidad que debe tener la invencion, para su aprobacion y
concesion de patente, a saber, nivel inventivo, novedad mundial y aplicabilidad

industrial.

Para comenzar con nuestro analisis, a continuacién transcribimos nuevamente lo

que establece el articulo 17 de la Ley No. 4994, esto es, que:
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“Los extranjeros podran obtener en la Republica, Patentes de Invencion, siempre
que cumplan con las formalidades y condiciones determinadas por la presente

Ley. (Primer pérrafo).

El aufor de la invencion o un descubrimiento ya apatentado en el extranjero,
podra obtener una patente en la Republica, pero la duracion de esta patente no

podra exceder a la de las patentes fomadas en el extranjero’. (Sequndo parrafo).

A continuacion vamos a senalar algunos hechos que sucedieron en el marco

juridico de la Ley No. 4994

1. En virtud del segundo parrafo del articulo 17, se solicitaron numerosas
solicitudes de patentes de invenciones farmacéuticas a la Secretaria de
Estado de Industria y Comercio, haciendo referencia como base de
fundamento para obtener una patente en el pais, que la misma estaba

previamente concedida en el extranjero.

2. Estas invenciones patentadas en el extranjero, al momento de solicitarse

en Republica Dominicana, ya tenian varios anos de estar patentadas en

el extranjero.
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3. Las patentes de invencion extranjeras a las cuales se hacia referencia en
las solicitudes de patente en Dominicana en muchos casos no eran las
patentes originarias, esto es, el solicitante no reparaba en depositar copia
certificada de la patente correspondiente a la segunda solicitud en otro
pais, que no era el de la prioridad, recordemos que la Ley no lo exigia. o

mas bien no lo establecia.

4. Los solicitantes al depositar su solicitud de patente, mediante una
instancia de concesion patentes de invencidn en el marco de este articulo
17, las denominaban expresamente patentes de confirmacion, término

que no estaba contemplado en la legislacion.

5. Los solicitantes de estas patentes de invenciones indicaban y solicitaban
expresamente en su instancia que el término de la vigencia de su patente
debia ser la misma fecha en que caducaba la patente extranjera a la cual
se hacia referencia, sin embargo, en el documento que depositaban como
prueba de la patente extranjera no figuraba la fecha de vencimiento, por

lo cual, en principio, sélo la buena fe de los solicitantes era la que se
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mantenia como buena y valida como informacion relativa a la vigencia de

la patente de referencia.

6. La actuacion de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, en
cuanto a este tipo de solicitudes fue que aprobdé numerosas de estas
solicitudes y a algunas les concedi6 las patentes por el término que

pedian los solicitantes en sus respectivas instancias.

Esa era la historia de las solicitudes de patentes de invencidon en el area

farmacéutica que hacian referencia a una patente extranjera.

Ahora bien, es posible que si leemos de manera aislada el articulo 17 en su
segundo parrafo de la Ley No. 4994, pareciese a primera lectura, que estaba
bien fundamentada la actuacion expuesta mas arriba por parte de los solicitantes

y de la autoridad competente en aquel entonces.

Sin embargo, si leemos el primer parrafo del articulo 17 y le damos prioridad
sobre el segundo parrafo, podriamos considerar que se establece que los
extranjeros podran obtener patentes en el pais siempre y cuando cumplan con

las formalidades y condiciones establecidas en la ley.
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Si estudiamos aisladamente ambos parrafos, pareciera que el primer parrafo
indica que por un lado, todo inventor o persona, nacional y extranjera, en
principio podia solicitar una patente en el pais, solamente con el previo
cumplimiento de los requisitos legales; ahora bien, en caso de que ese
extranjero, haya obtenido una patente en otro pais, la ley le beneficiaba
permitiéndole obtener una patente en Republica Dominicana, pero ya la vigencia

estaria ligada a la de la patente extranjera.

Entendemos que esta férmula constituiria una discriminacion especialmente con

el nacional y con aquellos inventores a los cuales se les obligaba que su

invencion fuese nueva.

A estos efectos, para seguir analizando, vamos a recordar las formalidades y

condiciones que se requerian para obtener una patente en el pais, a saber:

e Debia ser nueva, en virtud de los articulos 1, 18, y 19 de la Ley No. 4994.

¢ Y en el caso de las invenciones farmacéuticas, debian ademas presentar

una certificaciéon de aprobacion del Juro Médico, que luego pasé a tener
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esta facultad la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia

Social.

Recordemos que el requisito principal para obtener una patente, de acuerdo al

articulo 1 de dicha Ley No. 4994, era que debia ser una invencion nueva.

e Y este requisito era confirmado por el articulo 18 de la Ley No. 4994 que
establecia que eran nulas las patentes concedidas a invenciones que no

fueran nuevas; y

e el articulo 19 de la misma Ley No. 4994, que establecia que no se
consideraba nueva la invencion que en la Republica o en el extranjero, y
con anterioridad a la fecha del depésito de la solicitud, haya recibido una

publicidad suficiente para poder ser ejecutada.

En este sentido, vistos los articulos 1, 17 parrafo 1ero., 18 y 19 de la Ley No.
4994, entendemos que en su conjunto coinciden en que la novedad era un
aspecto fundamental para darle exclusividad al creador de un invento, y que
aunque la Autoridad competente en aquel entonces, en virtud de la misma Ley,

no se le obligaba realizar un examen relativo a la novedad, el hecho de que se
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tratara de una solicitud que se referia a una patente extranjera con varios anos
de patentada, era obvio que no era novedosa para esa fecha, por lo que,
facilmente podia haberse pronunciado la autoridad en ese sentido, ante aquellas

solicitudes que se basaban en patentes de tantos anos previos de vigencia.

Simplemente, tomemos en cuenta, que en el mismo proceso de concesion,
existia en otros paises, el requisito de publicacion de la solicitud, mediante la
cual se informaba a los terceros de la existencia de una solicitud a los fines de

que presentaran observaciones.

Por lo que, visto nuevamente estos articulos relativos a la novedad, entendemos
que el parrafo 2 del articulo 17 de la Ley No. 4994 contradecia el principio

mismo del concepto por el cual se otorgada la patente.

Por otro lado, otro de los requisitos que disponia la Ley en aquel entonces, y
esto se puede comprobar con la revision de algunos de los expedientes de las
patentes expedidas, es que muchas de ellas, no tienen la certificacion de
aprobacion o del dictamen del Juro Médico, lo cual era obligatorio, en virtud del

articulo 2 literal d), asi como del articulo 5 de la Ley No. 4994, relativo a las
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formalidades para la solicitud de patentes en el caso de productos

farmacéuticos.

Para los solicitantes en aquel entonces, entendian que esta formalidad no se
aplicaba a este tipo de solicitudes, ya que , segun interpretan ellos, la uUnica
formalidad o condicidén que exigia la Ley para los que optaran por el parrafo 2 del
articulo 17 era que su duracion no excediera la vigencia de la patente extranjera,
por lo que, segun ellos, tanto el requisito de novedad como del dictamen del Juro
Médico, no eran necesarios para la concesion de este tipo de patentes que se

referian a patentes extranjera.

En este sentido, recordemos que como pudimos estudiar, la Ley No. 4994 no
exigia un examen de fondo como la Ley actual No. 20-00. Sin embargo, si exigia
el examen formal de los documentos que se depositaban junto con la instancia
de solicitud, lo cual, en el caso de las solicitudes de patentes farmacéuticas, no

se realizaba cabalmente.

Entendemos que la administracion asumio, el criterio impuesto por los

solicitantes, dejandose convencer del criterio de excepcién a la ley, pero que ya

vimos que de aceptar que es una excepcion a la regla, seria un trato desigual y
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discriminatorio, especialmente, para los nacionales. Esta interpretacién errénea
de la Ley permitid6 que se emitieran numerosas patentes, incumpliendo con los
requisitos de la aprobacion del Juro Médico y con el requisito de novedad,

establecidos en el articulo 1, 2, 18 y 19 de la Ley No. 4994.

Otra particularidad de estas solicitudes es que a pesar que la administracion
aceptd de manera sumisa las solicitudes denominadas por los solicitante como
patentes de confirmacion, en los certificados de patentes que se expidieron al
respecto, no consta la designacién de ese tipo de patente, como patentes de
confirmacion de una extranjera, sino que las identifica indicando en el certificado
de dicha patente, que la misma patente que se registra, se refiere a una patente

extranjera.

Sobre este tema de las mal denominadas patentes de confirmacion y el articulo
17 de la Ley No. 4994 se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia, en dos

ocasiones, a saber:

e En la sentencia de fecha 12 de julio del 2006, relativa al Recurso de

Casacion interpuesto por Libertador Marketing, S.A., en donde se

pronuncia de la siguiente manera:
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‘Resulta improcedente /a alegada denominacion de patente de
confirmacion, como una extension de la patente inscrita en los Estados
Unidos, en razon de que no sdlo la ley de la materia (Ley 4994) no
contempla en absolufo la posibilidad de tal calificacion de pafentes, sino
porque su admision conllevaria una flagrante violacion a los requisitos
previos establecidos por la ley dominicana para obfener una patente de

invencion en materia de medijcamentos farmacologicos’.

Asimismo, en el recurso de casacion interpuesto por Merck y Co, Inc. y

E. I. Du Pont de Nemours and Company, la sentencia senala:

Que la recurrente fundamenta el recurso sefialando que “Tal novedad
no puede ser exigida a un invenfo ya apatentado en el extranjero,...
siendo la unica obligacion impuesta a la patente de confirmacion en la
Republica Dominicana, que su duracion no puede exceder de la otorgada

en el extranfero a la patente que le dio origen’.

La recurrente alega ademas: ‘que las llamadas patentes de confirmacion

constituyen, como su nombre lo dice, una confirmacion de una patente ya
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existente en otro pais, de lo que se desprende que la novedad de la
patente ya fue examinada para el oforgamiento de la misma, la que hace
que, por un lado, la duracion de las patentes de confirmacion no pueda
exceder el termino de la patente original, y por el otro, que no se les exija

una novedad al momento del oforgamiento’.

La Corte expreso que ‘si bien el aufor de una invencion ya registrada en
el extranjero puede obtener una patente de la misma en la Republica
Dominicana, también es valido convenir en que ello esta supeditado,
entre ofros requisifos, a que sean cumplidas con anftelacion las
formalidades y condiciones determinadas en la presente ley,...y que

ademas el invento esté revestido de novedad”.

Ademas senald que ‘“resulta improcedente el concepto de que al ser
patentado el producto en el extranjero no tenia que someferse a los
requisitos legales de nuestro pais, como incorrectamente estiman las

empresas recurrentes’.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia, a través de sus dos

pronunciamientos como Corte de Casacion, ha establecido que el articulo 17
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segundo parrafo, debe analizarse dentro del marco completo de todas las
disposiciones de la Ley No. 4994, por lo que no debe ser entendido como una
excepcion, esto es, respetando el criterio de novedad y las exigencias legales

que exigia la Ley No. 4994.

En ese sentido, a pesar que muchas han sido las opiniones contrarias a la
decision de nuestra Suprema Corte de Justicia, de nuestra parte, coincidimos en

parte con la interpretacion de dichas Jurisprudencias.

Porque entendemos que la Ley se contradijo ella misma, ya que por un lado,
como hemos dicho en el transcurso de esta exposicion, la Ley 4994 establecid
de manera indirecta una definicion de invencién, dispuso sobre la importancia de
la novedad para el beneficio de una patente, entre las causales de nulidad, la
falta de novedad era una de ellas; y entonces sobre todo esto, establecid en un
parrafo secundario, unas lineas que se interpretan que existe una excepcioén al
requisito de novedad, ya que el hecho de conceder una patente con el
fundamento de que se basa en una patente previamente concedida en el
extranjero, le afecta totalmente la novedad, ya que para ese entonces, dentro del
mismo proceso normal de concesion en el pais extranjero ya habia sido

divulgado para conocimiento de terceros.
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Esto ademas, anadiendo que a la falta de novedad también le afectaba la falta

del cumplimiento del requisito legal del dictamen del juro médico.

Y en general, la Ley No. 4994 al no establecerle a la autoridad competente la
obligacion de realizar un estudio critico, y al haberse emitido un reglamento de
aplicacién, tampoco establecido parametros especificos para ser tomados en
cuenta como buena y valida la solicitud de patente referida a una patente
extranjera, como es el aspecto de que la Ley no establecia la patente especifica
que debia referirse el solicitante para basar su solicitud en el pais, ya que de
esta manera, facilmente, el solicitante podia traer su segunda patente extranjera
y sabiamente obtener una ano mas de vigencia, dejando a un lado la primera

patente solicitada o la patente prioritaria.
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Conclusiones y Recomendaciones.

Después de desarrollar los temas de este breve estudio, vamos a enumerar
brevemente nuestras conclusiones y ha establecer algunas recomendaciones, a

saber:

e La Ley No. 4994 del 26 de abril del 1911, fue una ley adecuada para su
época, pero incomprendida y poco estudiada por la autoridad que la
administré. La elaboracion de un reglamento de aplicacidn hubiera
obligado a estudiarla y tal vez, modificarla para que fuese una Ley mas

acorde a los criterios que la fundamentaron.

e Por disposicion expresa de la Ley No. 4994 todas las solicitudes de
patentes de invencion de productos farmacéuticos debian cumplir con el
requisito obligatorio de aportar la certificacion de aprobaciéon del Juro
Médico de la Republica o de la Secretaria de Estado de Salud Publica y

Asistencia Social, en su defecto.
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En principio, todas las solicitudes de patentes de invencion solicitadas en
virtud de la Ley No. 4994 debian cumplir con el requisito de novedad

establecido en el articulo 1, 18 y 19 de dicha Ley.

En las disposiciones de la Ley No. 4994, no existia de manera expresa la
denominacion de patentes de confirmacion, por lo que dicha designacion

no debid ser admitida por la autoridad competente.

Aparentemente, en todo caso, el extranjero que tenia una patente de
invencion en otro pais y que quisiera patentarlo en la Republica
Dominicana, debia cumplir con todas las formalidades y condiciones
establecidas por la Ley No. 4994, entre ellos, con lo del dictamen del Juro

Médico, en el caso se las invenciones farmacéuticas..

De acuerdo a las disposiciones transitorias de la Ley No. 20-00 en sus
articulos 185 y 186, las patentes solicitadas y concedidas en virtud de la
Ley No. 4994, en lo que respecta a las acciones de nulidad deben ser
ventiladas ante los tribunales civiles, por lo que tanto las autoridades

judiciales como las autoridades administrativas deben tratar de entender

55



hasta qué punto debemos ser flexibles con este tipo de patentes y sobre

qué bases, si debemos pedir el cumplimiento de los requisitos legales.

El estudio y el conocimiento de las nuevas disposiciones de la Ley No.
20-00 del 8 de mayo del 2000 sobre Propiedad Industrial, sirve de base
para analizar mejor las debilidades, las contradicciones y las lagunas de

la Ley derogada No. 4994.

Los cambios y las nuevas disposiciones establecidas en la nueva Ley No.
20-00 modernizaron el sistema de concesion de patentes, y el marco
juridico de la propiedad industrial en el pais y han permitido estudiar con
mas profundidad la importancia de esta figura juridica, tanto para el
innovador o titular de la patente como para el consumidor y para la

politica interna del mercado de un pais.

Es responsabilidad de los tribunales judiciales estudiar y analizar los
casos referentes a las patentes concedidas bajo la ley No. 4994,
basandose en cada expediente en particular, en principio, tomando en
consideracion los requisitos de forma, ya que lamentablemente, la Ley, ya

sea por error o por omisién establecié una contradiccidén y discriminacion
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qgue en principio no debid permitirse durante tantos anos de vigencia de la

Ley.

Las dos jurisprudencias existentes son una muestra de que todavia
debemos ponernos de acuerdo y buscar una solucion fundamentada,
seria y salomonica para tratar estas patentes y solicitudes de patentes

basadas en el parrafo 2 del articulo 17 de la Ley 4994.

Recomendamos que la nueva administracion respete las disposiciones de
la ley No. 4994 pero de manera critica, para la adecuada atencion de los

expedientes que fueron depositados bajo esa jurisdiccion.

El conocimiento de las solicitudes pendientes que tiene la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial, depositadas en el marco de la Ley
No. 4994, debe realizarse de manera estricta, de tal manera que se
cumpla con los requisitos de novedad que debian cumplir las mismas; asi
mismo, debe establecer claramente los lineamientos de que la vigencia
comienza a partir de la fecha de prioridad y de que no necesarimente
debe caducar el mismo dia en que termine la vigencia la patente

extranjera, sino, simplemente antes.
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Es un reto, pero es necesario establecer en el plazo mas breve posible
los criterios administrativos para las solicitudes pendientes de la Ley
4994, que se encuentran en la ONAPI. La actual administracion puede
optar por estudiar cada expediente de manera individual y a medida que
vaya verificando la conformacion del mismo y que efectivamente verifique
que se cumplieron con los requisitos expresos de dicha Ley, tomara un
decisidn que marcara un precedente que debera ser utilizado para todos
los demas casos pendientes que sean similares, y asimismo, sera el

criterio que tomaran los tribunales judiciales.

Es importante romper con los criterios viejos de que las cosas se hacian
porque esa era la costumbre, ahora, las cosas se deben hacer poque asi

lo permite la Ley.

Todavia queda mucho tiempo por hablar sobre este tema, mientras hayan
solicitudes pendientes y mientras hayan patentes expedidas en el marco
de la Ley 4994 que se encuentren vigentes, siempre habra una aspecto

que se debera dilucidar en la ONAPI y en los tribunales, porque todavia
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no todo esta dicho ni discutido, y cada expediente es un mundo de

posibilidades y evidencias documentales que deberan ser analizadas.
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