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Presentacion

Esta publicacion representa el trabajo de los integrantes de la Consultoria Juridica y los
miembros que han conformado y hoy son parte del Cuerpo de Asesores de la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial, quienes como &rea técnica de la institucién han
contribuido durante afios a los procesos de concesion y solucién de controversias que dirime
el Director General de la ONAPI. Asignar de forma eficiente un derecho de exclusiva que
garantice la proteccién de los activos de propiedad industrial de los ciudadanos y actores del
mercado constituye un aspecto clave para la competitividad y el desarrollo econémico de un
pais y por ello publicitar los fallos y resoluciones en esta materia es una apuesta por la
institucionalidad y la transparencia.

La obra que hoy presentamos contiene una seleccién de resoluciones de los periodos
comprendidos desde Agosto de 2014 a Diciembre de 2020 y representa el cumplimiento de
un objetivo institucional trazado por la Direccion General en el afio 2021, compilaciones que
esperamos tendrdn la continuidad de lugar. Hoy con satisfaccion compartimos con la
comunidad juridica y el ecosistema de propiedad intelectual una compilacién que retine una
seleccion de criterios y precedentes en materia de propiedad industrial desarrollados por la
Direcciéon General de la ONAPI y que refleja la tendencia e implementacion de la legislacion
nacional en la solucién de los procesos que debe dirimir la ONAPI. Estamos convencidos que
esta primera publicacién contribuird a la predictibilidad y seguridad juridica de los usuarios
del sistema de propiedad industrial, facilitando el acceso efectivo a la protecciéon de sus
activos intangibles y garantizando el ejercicio de los derechos que le confiere la Ley No. 20-
00 sobre Propiedad Industrial.

Deseo agradecer el liderazgo del Doctor Angel Veras Aybar, Consultor Juridico de la
ONAPIL quien junto a Lesly Franco y el equipo de trabajo integrado por Diana Cordero,
Lidia Tejada, Sonia Rodriguez, Ingrid Durdn y Victor Soto, abogados de la Consultoria
Juridica contribuyeron a que esta obra fuera posible. Asimismo, agradezco a todos los
abogados y técnicos que integran y fueron parte de la Consultoria Juridica de la ONAPI pues
son pieza clave en la elaboracién de cada resolucién y los procesos de impugnacién que se
dirimen en la sede administrativa y jurisdiccional.

ONAPI estd comprometida en desarrollar nuevas herramientas y publicaciones que
contribuyan a la difusién del derecho de propiedad industrial y estamos seguros que la
puesta en circulacién de la Compilacion Jurisprudencial (Agosto 2014 - Diciembre 2020)
contribuird a la adecuada administracién de las competencias que asigna la Ley a la ONAPI
y constituird una fuente de consulta para todos los ciudadanos interesados en profundizar en
el derecho de propiedad intelectual.

Dr. Salvador Ramos
Director General

8|Pagina



Introducciéon

En Reptblica Dominicana con la promulgacion de la Ley Num. 20-00 se creé la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial - ONAPI, una institucién especializada con
autonomia técnica y funcional que tiene un rol fundamental en garantizar el clima de
inversion y la efectiva proteccion de los titulares de derechos en materia de propiedad
industrial, conforme los compromisos internacionales asumidos por el pais como parte de
su politica comercial y las estrategias de desarrollo nacional que propician el fomento de la
innovacién y la creatividad.

El marco normativo del pais en materia de propiedad intelectual ha sufrido una serie de
cambios y en particular en materia de propiedad industrial que luego de la
implementaciéon de los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) mediante la promulgaciéon de la Ley
Nam. 20-00 y posteriormente con su modificacién producto del Tratado de Libre
Comercio, entre la Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de
América (DR-CAFTA) y los suscripcion del Acuerdo CARIFORO-Unién Europea (EPA) ha
llevado no solo a una modificacién en los estindares minimos de proteccién establecidos
bajo los ADPIC sino que han significado para el pais la adopcion de nuevos tratados como
son el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) y el Tratado sobre el Derecho
de Marcas (TLT), todos bajo administracién de la ONAPI lo que evidencia la importancia y
relevancia que tiene esta instituciéon en el &mbito econémico y comercial de la nacién.

En su disefio organizacional la ONAPI cuenta con una primera instancia administrativa
integrada por dos Departamentos: Invenciones y Signos Distintivos, responsable del
proceso de concesién de los activos intangibles susceptibles de proteccion bajo la
legislacion de propiedad industrial y la solucién de controversias vinculadas al
mantenimiento y ejercicio de los derechos de exclusiva. Si bien bajo las competencias de la
ONAPI no se contemplan las funciones de observancia, asignadas a la sede jurisdiccional,
la ley le concede un rol fundamental en la asignacién y reconocimiento de los activos
intangibles que pueden ser objeto de protecciéon y registro, punto de partida para el
nacimiento de derechos de exclusiva de los titulares que luego de un exhaustivo proceso
de examen obtienen un titulo que les ofrece la garantia y el reconocimiento de sus
derechos en el territorio dominicano, garantizando el adecuado desenvolvimiento de las
distintas estrategias de diferenciacién que impulsan las empresas, emprendedores e
innovadores con sus signos distintivos, patentes y disefios industriales, entre otros.

La dindmica que siguen los activos de propiedad industrial y la concurrencia en el
mercado de sus principales actores: consumidores, proveedores y Estado, llevan a que el
nacimiento y mantenimiento de los titulos asi como el ejercicio de los derechos de los
titulares sean objeto de una serie de procesos que pueden incidir en el registro y la validez
de los derechos concedidos.

En este escenario la sede administrativa bajo responsabilidad de la ONAPI juega un rol
fundamental, pues debe garantizar la asignacion eficiente de derechos de exclusiva en
estricta observancia del principio de legalidad, manteniendo la tutela de los intereses de
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los consumidores, la sociedad y contribuyendo a la adecuada dindmica econémica, en la
cual preservar el equilibrio de intereses y la efectividad del sistema de propiedad
intelectual resultan clave para que este pueda cumplir de forma efectiva su fin: incentivar
la innovacién y la creatividad contribuyendo al desarrollo econémico del pais. Garantizar
el debido proceso y los derechos de los administrados es un deber que guia el accionar de
la ONAPI y exige que en cada controversia en la que interviene, actide con la
responsabilidad de aplicar adecuadamente el ordenamiento juridico, pues sus
pronunciamientos inciden de forma directa en el mercado y la sociedad.

En el marco de las competencias asignadas a ONAPI la Ley prevé que los
pronunciamiento de los departamentos sean susceptibles de ser revisados por una
instancia superior constituida por el Director General de la ONAPI quien asistido por un
cuerpo de asesores y el soporte de un equipo técnico bajo la direccién del Consultor
juridico, apoyan al Director General en la formulacién de los proyectos de resolucion y
posterior adopciéon de un fallo dando fin a los proceso sometidos en tltima instancia

administrativa. Es importante recordar que la implementacion de los ADPIC! exigia a la
Reptblica Dominicana que los procesos sean sometidos al control jurisdiccional y por ello
desde el afio 2000 los pronunciamientos de la Direccién General de la ONAPI estén bajo
un control de legalidad. En tal sentido si bien los precedentes y pronunciamientos de la
altima instancia administrativa constituyen un referente clave en el desarrollo del derecho
de propiedad industrial junto a los pronunciamientos de la sede jurisdiccional constituiran
el marco de referencia de la evolucién y el derecho vivo en materia de propiedad
industrial que debe ser seguido y conocido por los administrados y estudiosos del
derecho.

La preocupaciéon por realizar un esfuerzo compilador en ONAPI tiene antecedentes y
precedentes importantes que si bien obran como documentos internos de la organizacién
han inspirado y sido pauta de referencia para la conceptualizaciéon y disefio de esta
publicacién permitiéndonos materializar una compilacion de las decisiones de los
Directores de la ONAPI de los periodos comprendidos de agosto 2004 a diciembre 20021.
El trabajo compilador que refleja la presente obra consisti6 en un proceso previo de
digitalizacién y organizacion de las resoluciones que contribuirdn al desarrollo de futuras
herramientas de gestiéon para la solucién de los procesos y elaboraciéon de fallos de la
Direcciéon General y la ONAPIL Se realiz6 la revisiéon de 644 resoluciones, de las cuales se
seleccionaron algunos considerandos de interés que contienen criterios y andlisis de casos
los cuales abordan distintas materia que inciden en la solucién de los procesos seguidos
ante la ONAPI. En algunos casos que se han seleccionado los fallos transcribiendo varios
apartado de las resoluciones por considerarlos verdaderos precedentes en materia de
propiedad industrial que vienen contribuyendo a la interpretaciéon y aplicacién del marco
legal vigente. Este esfuerzo compilador constituye una oportunidad para la mejora y
fortalecimiento de los pronunciamientos emitidos por ONAPI y nos evidencia que adin

1 Articulo 62 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio

10| Pagina



existen ntiimeros temas en los cuales la Direccion General debe contribuir en fortaleciendo
la unidad de criterio y desarrollando referentes que guien la solucion de futuros casos.

La Compilaciéon Agosto 2004 a Diciembre 20021 aborda materias del derecho de marcas,
patentes y aspectos generales que rigen el proceso administrativo de la ONAPI. Retne
algunos casos de interés en especial en matera de patentes en los cuales se evidencian
algunos criterios en relacion al andlisis del examen de patentabilidad de las invenciones y
temas tan relevantes como la implementaciéon de Tratado de Cooperacién en materia de
patentes (PCT) y el nuevo estandar de proteccion con la figura de la compensacion del
plazo de vigencia de patentes por retrasos irrazonable imputables a la administracién, de
actual discusion en la sede jurisdiccional e impacto en el periodo de proteccién de las
patentes, entre otros temas de interés. En materia de derechos de marcas se presentan
algunos casos de interés que reflejan los principios del derecho de marcas, el examen de
registrablidad a los que se someten los signos distintivos para poder acceder al registro y
el analisis de las prohibiciones absolutas y relativas. Asimismo se han compilado algunos
casos sobre los procesos relativos a la invalidacion o nulidad de registros y el
mantenimiento de derechos entre otros topicos.

Es importante destacar que algunos de los proceso que se citan en la compilacién atn se
encuentra siendo examinados en la sede jurisdiccional, lo que evidencia que aun el camino
para el desarrollo de referentes jurisprudenciales en materia de propiedad industrial es un
proceso en construccion en los cuales la judicatura tiene un rol clave y su accionar marcara
la evolucion y desarrollo del derecho de propiedad industrial.

Garantizar el marco institucional y la predictibilidad de la sede administrativa encargada
de la legislacion en materia de propiedad industrial resulta fundamental para un
adecuado funcionamiento del ecosistema de propiedad intelectual. Procurar la mayor
publicidad de los pronunciamientos de la ONAPI y precedentes en la solucién de los casos
que se someten a su competencia es una apuesta por la transparencia, la seguridad juridica
de los administrados y contribuye al estudio y difusién de la propiedad industrial por lo
que compartir este esfuerzo compilador con la comunidad es un compromiso que asume
la ONAPI con esta primera publicacién y marca el inicio de futuros trabajos en beneficio
del pais.
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COMPILACION JURISPRUDENCIAL

I. Aspectos Generales

1.1 Competencia de ONAPI

Resolucion No.0055-2014 de fecha 12/08/2014 relativa a la accion de cancelacion del nombre
comercial JOYERIA MELVIN HERNANDEZ Y ASOCIADOS bajo Registro No. 242746

CONSIDERANDO 16°: Que en el presente caso cabe sefalar que la evaluaciéon de
registrabilidad de un signo, se realiza sobre la base de lo pedido a la Oficina por el
solicitante y al analizar la invalidaciéon de un registro nos retrotraemos al momento en que
se concedid el mismo, a los fines de determinar si fue concedido conforme a derecho. Por
tanto, los usos distintos a los amparados por el derecho de exclusiva reconocidos por el
registro, quedan bajo estricta responsabilidad y riesgo del titular. En consecuencia los
terceros que se sientan afectados pueden hacer valer sus derechos por las vias que
establezca la Ley.

Resolucion No.0059-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la accion de nulidad de la marca HERO
PANTHER bajo registro No.159843

CONSIDERANDO 30°: Que es preciso destacar que la Reptiblica Dominicana es signataria
del acuerdo sobre los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) el cual tiene establecido como uno de sus propésitos fundamentales
“reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos al mismo, y teniendo
en cuenta la necesidad de fomentar una proteccién eficaz y adecuada de los derechos de
propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a
hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al comercio
legitimo”. Al tenor de lo consignado en este acuerdo, puede derivarse claramente que el
sistema de Propiedad Industrial tiene como finalidad proteger activos en el comercio, no
obstaculizar la actividad comercial.

1.2  Ley Aplicable y Principio de Legalidad

Resolucion No.0086-2017 de fecha 20/12/2017 relativa a la solicitud de registro de la patente
SISTEMA DE RIEGO RODADO POR CANAL CON PELICULA PLASTICA bajo expediente
No. P2010-00048

CONSIDERANDO 6: Que la Constitucion de la republica reconoce en su articulo 52 el
derecho a la propiedad intelectual indicando que: “Se reconoce y protege el derecho de la
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propiedad exclusiva de las obras cientificas, literarias, artisticas, invenciones e
innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demas producciones del
intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.”
Que el texto constitucional es claro al determinar que debera observarse la legislacion
especial sobre la materia para todo lo relativo a las condiciones que rigen el proceso de
solicitud de una patente de invencion y el mantenimiento de la misma.

CONSIDERANDO 7: Que en relacion a la jerarquia normativa es importante destacar que
los Tratados Internacionales estdn situados en un rango superior a las leyes y en
consecuencia la adopcién por parte de un Estado, concluido el proceso de adhesion,
determinan que el ordenamiento de menor jerarquia, como ocurre con la ley, se someta y
armonice a la luz de lo dispuesto por una norma de mayor jerarquia. Nuestra Constitucion
en su articulo 26 numeral 2 al referirse a las relaciones internacionales y derecho
internacional indica que: “La Republica Dominicana es un Estado Miembro de la comunidad
internacional, abierto a la cooperacion y apegado a las normas del derecho internacional, en
consecuencia: (...) 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirin en el
ambito interno, una vez publicados de manera oficial”

CONSIDERANDO 8: Que resulta clave establecer que con la adhesién por parte de la
Reptblica Dominicana al Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes (PCT) y la
entrada en vigor de sus efectos a partir del 28 de mayo del 2007 se produjo un cambio en el
ordenamiento nacional interno que habilité una nueva via a la existente ya regulada por la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial bajo el amparo del Convenio de Paris y los ADPIC.
Este nuevo Tratado incidi6 en la forma de tramitar y el procedimiento a observar en las
solicitudes de registro de patentes de invencién que aspiran a tener un derecho de
exclusiva por parte del Estado Dominicano amparados bajo el PCT.

CONSIDERANDO 9: Que por jerarquia normativa de los Tratados frente a la Ley, al
momento de analizar una solicitud de patente que se presente en la Reptiblica Dominicana
bajo el amparo del Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes (PCT) se debera
interpretar la ley nacional observando lo dispuesto por el Tratado, siempre y cuando no se
trate de una norma que exija de un desarrollo normativo interno expreso para su
aplicacion.

Resolucion No.0111-2019 de fecha 29/08/2017 relativa a la accion de nulidad de registro de la
patente COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA
INHIBICION DE PROTEINA KINASA Y METODOS PARA SU USO bajo registro No. P2000-
000031

CONSIDERANDO 15: Que la hoy apelante fundamenta su recurso en el articulo 15.9.4 del
Tratado de Libre Comercio entre la Reptblica Dominicana, Centroamérica y los Estados
Unidos (DR-CAFTA) y ademds argumenta que el Articulo 34 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial debe entenderse y circunscribirse al marco de dicho Tratado. En
torno a esto es importante sefialar que los aspectos de procedimiento no pueden ser
juzgados sino conforme a la norma vigente al momento en que fueron iniciados, de
manera que la fecha de presentacién de la solicitud de una patente, dado su particular
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sistema de reconocimiento, determina la ley aplicable a todo el procedimiento que lo
regula y la solicitud de la patente de invenciéon No. P2000-000031, objeto del presente
analisis, data del 13 septiembre del afio 2000; por lo que en consonancia con la aplicacion
de la ley en el tiempo, todo lo relacionado con esta patente debe verse a la luz de la ley
aplicable para ese entonces, que es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial sin las
modificaciones que le introdujo el DR-CAFTA, pues dicho Tratado entr6 en vigencia en
marzo del 2007.

Resolucion No.0112-2019 de fecha 29/08/2019 relativa a la accion de nulidad de la marca figurativa
bajo registro No. 149140

CONSIDERANDO 26°: Que en este sentido, no existe una violaciéon a la libertad de
empresa cuando la Oficina realiza un examen de fondo sobre un signo, para determinar si
la concesion ha sido conforme a las disposiciones contenidas en la Ley No. 20-00 sobre
Propiedad Industrial, pues la misma esta facultada para garantizar que los registros
marcarios sean otorgados en el marco de la legalidad, evaluando si las solicitudes cumplen
con los requisitos previamente establecidos por la norma para otorgarle derechos de
exclusiva, respetando los limites que establece la misma ley.

Resolucion No.0027-2016 de fecha 26/02/2016 relativa a la accion en cancelacion del nombre
comercial INDUCARNE bajo registro No. 255635

CONSIDERANDO 10: Que la parte recurrente indica en su recurso que la resolucion
apelada data del 26 de septiembre del 2013 y fue notificada 8 meses y 14 dias después,
perdiendo la misma su aplicacién en virtud del articulo 156 del Cédigo de Procedimiento
Civil, el cual establece el plazo de 6 meses dentro de los cuales la sentencia en defecto debe
ser notificada. En relacién a lo anterior, esta alzada entiende necesario aclarar que el
régimen especial de dicho articulo es aplicable de manera exclusiva a sentencias dictadas
en defecto. En materia de Derecho Administrativo no existe el defecto ni sus
consecuencias. En ese sentido, las resoluciones de ONAPI son actos de la administracion y
su régimen se corresponde con las previsiones de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

1.3  Principio de Irretroactividad de las Normas

Resolucion No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada 5-CLORO-3-(4- METASULFONILFENILO)-6
-METIL-[2,3’] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA
SINTESIS bajo registro No. P200100175

CONSIDERANDO 40°: Que la Constituciéon de la Reptiblica Dominicana en su articulo 110
preceptia que “La Ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino
cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. En ningiin caso los Poderes
Piiblicos o la ley podrin afectar o alterar la seguridad juridica derivada de situaciones establecidas
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conforme a una legislacion anterior”. De esto se deriva que la irretroactividad de la ley es un
principio fundamental consignado en nuestra Ley Sustantiva, garante de la Seguridad
Juridica y sustentador del Estado de Derecho.

CONSIDERANDO 41°: Que la aplicaciéon retroactiva de una norma es aquella que se
produce para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento
en que entra en vigencia la nueva norma, es decir, antes de su aplicacion inmediata y con
sus pretensiones, la hoy apelante procura que se haga una aplicacion retroactiva de la ley,
porque pretende alterar un derecho ya otorgado, como lo es el reclamo de prioridad, el
cual surte efecto desde el momento de la solicitud, dando concomitantemente inicio al
periodo de explotacion exclusiva, en caso de que la patente fuese concedida. Este es un
acto generador de derecho de prioridad, aun cuando esté pendiente por decidir las
cualidades de innovacién de la solicitud depositada.

14 Notificaciones

Resolucion No0.0033-2019 de fecha 25/04/2019 relativo a la solicitud de registro de patente
“PROCESO DE FILTRACION EFICIENTE DE AGUA EN UN ESTANQUE PARA USOS
RECREACIONALES Y ORNAMENTALES EN DONDE LA FILTRACION SE REALIZA SOBRE
UN PEQUENO VOLUMEN DE AGUA Y NO SOBRE LA TOTALIDAD DEL AGUA DEL
ESTANQUE” bajo expediente No. P2010-0303.

CONSIDERANDO 5: Que respecto al alegato de la parte recurrente sobre la entrega de la
Resoluciéon No.022-2013 de fecha 14 de febrero del 2013 dada por el departamento de
Invenciones, la cual fue notificada a la sefiora (...) en fecha 15 de febrero del 2013, esta
Oficina ha podido verificar en su Libro Record de Patentes de Invencién identificado con
la codificacion FO-EN-07 VO que la sefora (...), portadora de la cédula de Identidad y
Electoral nim. (...), recibia regularmente documentos a nombre de la entidad (...) desde
enero 2012 hasta febrero 2014. En este sentido, la sefiora (...), ademas de recibir la
resolucion apelada ya anteriormente mencionada, recibié otros documentos en fecha 15
de febrero del 2013 en relaciéon a los expedientes D-2013-0028 y P-2010-0032. En
consecuencia, la resolucién anteriormente mencionada fue debidamente notificada a los
representantes legales de la entidad (...) y los mismos no pueden prevalecerse de su
propia falta, en virtud del articulo 157 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 6: Que la resoluciéon apelada fue notificada a la parte recurrente en
fecha 15 de febrero del 2013, teniendo hasta el 04 de marzo del 2013 para interponer su
recurso de apelacion en contra de la Resoluciéon nam. 022-2013 de fecha 14 de febrero del
2013 y el recurso de apelacion via administrativa fue interpuesto por la parte recurrente
en fecha 02 de agosto del 2017, por lo cual dicho recurso fue presentado fuera del plazo de
los quince dias establecidos en el articulo 157, numeral (1), anteriormente citado, por lo
que el presente recurso deviene en inadmisible.
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CONSIDERANDO 7: Que la parte recurrente alega violacién al articulo 69 de la
Constitucion Dominicana relativo a la Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso, el cual
establece que: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos, tiene derecho a
obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estard conformado por las
garantias minimas que se establecen a continuacion: 1) El derecho a una justicia accesible,
oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oida, dentro de un plazo razonable y por una jurisdiccion
competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que
se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por
sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio puiblico, oral y contradictorio, en plena igualdad y
con respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma
causa; 6) Nadie podrd ser obligado a declarar contra si mismo; 7) Ninguna persona podrd ser
juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula
toda prueba obtenida en violacion a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad
con la ley. El tribunal superior no podrd agravar la sancion impuesta cuando solo la persona
condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicardin a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, debemos aclarar que la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) ha seguido con el debido proceso y en
observancia de la Constituciéon de la Reptiblica Dominicana y las demds leyes vigentes, de
igual forma se ha sometido a los principios de derecho en su actuaciéon administrativa, sin
que se haya violentado ningtn derecho constitucional, en el marco del procedimiento
contemplado en la Ley No.20-00 sobre Propiedad industrial.

1.4.1 Notificaciones relativas a los recursos administrativos

Resolucion No.0070-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la accion de cancelacion del nombre
COLEGIO MATRISA bajo Registro No. 280009.

CONSIDERANDO 7: Que con relacion al cuestionamiento de la parte recurrente en cuanto
a la notificacion de la resolucién apelada en “un dia feriado en Bani, notificado dicho acto
en mi casa y no en mi Oficina”, preciso es aclarar que los dias feriados tienen carécter
nacional, no provincial; atin asi, los dias a nivel regional o provincial no detienen ni
obstaculizan las notificaciones de un agente judicial o alguacil apoderado y legalmente
autorizado a realizar este tipo de notificaciones al lugar en que encuentre pertinente
dentro de su jurisdiccién, teniendo fe ptblica de su actuacién, otorgada por la Ley.

1.4.2 Titulares extranjeros

Resolucion No.0032-2019 de fecha 11/04/2019 relativo a la solicitud de registro de patente
COMPOSICION FARMACEUTICA SOLIDA QUE COMPRENDE AMLODIPINA Y
LOSARTAN bajo expediente No. P2011-0229

CONSIDERANDO 09: Que el numeral 2) del articulo 148 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial preceptaa que “Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial
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tiene su domicilio o su sede fuera de la Repiblica Dominicana, debe estar representado por un
mandatario domiciliado en el pais a quien se le notificarin todas las resoluciones, correspondencias,
escritos y cualquier otra documentacion que emane de la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial”. Conforme se verifica en el expediente, la empresa (...), cuyo domicilio esta en
el extranjero, otorgd Poder de Representacion a los sefiores (...); por lo que son ellos sus
representantes para todo lo que concierne a la solicitud de patente P2011-0229, incluyendo
la notificacién de resoluciones vélidas.

CONSIDERANDO 10: Que la resolucién apelada fue notificada a la parte recurrente, en
fecha 12 de julio del 2017 mediante el acto No. 1337/2017 del protocolo del Ministerial Félix
Medina, Alguacil Ordinario del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cdmara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el domicilio indicado por su representante
legal; por tanto, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 157.1 de dicha ley, la
solicitante de la patente P2011-0229 disponia de un plazo de 15 dias para interponer su
recurso de apelacién administrativa contra de la Resolucion 127-2017 de fecha 02 de junio
del 2017, esto es, hasta el viernes 28 de julio del 2017; sin embargo, el recurso de apelacion
fue interpuesto el viernes 04 de agosto del 2017, por lo cual el mismo fue presentado fuera
del plazo de los quince (15) dias establecidos en el articulo 157, numeral 1 de la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial, anteriormente citado y por ende el presente recurso deviene en
inadmisible.

Resolucion No.0047-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la accion de cancelacion del nombre
comercial BUDDHA PARTY bajo Registro No. 243182.

CONSIDERANDO 11°: Que tal y como pudo ser evidenciado, el acto contentivo al escrito
de la accién inicial de cancelacién asi como el acto del fallo a quo fueron notificados
irregularmente, pues en el primer acto No.655 de fecha 28 de octubre del 2008, se procedi6
a realizar la notificacién mediante acto de alguacil a domicilio desconocido y en ningtn
momento se realizé un traslado al domicilio del titular, cuya direccion figuraba
consignada en el registro oficial, y en el segundo acto No.301/2009 de fecha 02 de julio del
2009, fue notificado al sefior (...), quien segun dicho acto dijo ser empleado del edificio, no
dela SRA. (...).

CONSIDERANDO 12°: Que cabe en este orden sefalar, que conforme al procedimiento
legal establecido en el articulo 154 de la Ley No.20-00, antes de proceder a notificar a
domicilio desconocido, esta Oficina debe trasladarse a la direccién perteneciente al titular
del registro atacado, salvo en los casos de titulares extranjeros cuyo domicilio oponible es
el de su representante nacional.

1.5. Coémputo de plazos

Resolucion No.0074-2014 de fecha 31/10/2014 relativa a la accion de cancelacion del rétulo
IMPRESORA ABM bajo registro No. 295470

CONSIDERANDO 4°: Que en materia de Propiedad Industrial, el derecho comun rige
como norma supletoria, y en lo referente a los plazos, la Ley No.20-00 sobre Propiedad
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Industrial en su articulo 152 establece que “los plazos serdn computados de acuerdo al derecho
comiin”; en atencién a esto, en el caso evaluado, cabe remitirnos a lo dispuesto por el
Codigo de Procedimiento Civil en su articulo 1033 el cual estatuye que “si fuere feriado el
ultimo dia de plazo, éste serd prorrogado al dia siquiente”. En el presente caso, el plazo del
recurso de apelacion vencia el 06 de abril del 2012 y la Oficina no laboré ese dia por
motivo de “Semana Santa”, por lo que el préximo dia hébil era el dia 09 de abril del 2012.
Por tanto, el recurso esta dentro de plazo, por ende es admisible.

Resolucion No. 0022-2018 de fecha 23/03/2018 relativa a la solicitud de registro de La patente
SISTEMA Y METODO PARA LA OBSERVACION SUBMARINA bajo expediente No. P2014-
0158

CONSIDERANDO 05: Que el articulo 35 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su
letra a) establece: “Solo procede el recurso de reconsideracion contra la resolucion que rechace o
anule una patente, el cual se presentard por escrito ante la propia Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial en un plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion
respectiva .....” Que la ONAPI, en estricto apego a lo establecido en el articulo 1522 de la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, siempre ha considerado este plazo como “plazo
franco”; toda vez que el mismo articulo remite al derecho comun, y el Cédigo de
Procedimiento Civil de la Reptiblica Dominicana en su articulo 1,033 establece que “El dia
de la notificacion y el del vencimiento no se contarin en el término general fijado por los
emplazamientos.....”. Por lo antes indicado es a toda luz errénea la interpretacion hecha por
la parte recurrente en torno a la modalidad del cémputo de los plazos.

CONSIDERANDO 06: Que la ONAPI desde el afio 2000, es decir, desde la entrada en
vigencia de la Ley 20-00, siempre ha aplicado el computo de los plazos de conformidad
con lo establecido en dicha ley y los administrados siempre se han guiado por estos
preceptos tanto para las respuestas que ha de presentar a la Oficina asi como para la
interposicion de los recursos que presentan ante la misma. La hoy apelante para las demas
actuaciones de la solicitud de patente objeto del presente caso efectud el conteo de los
plazos de conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 07: Que la Resoluciéon 170-2017 fue notificada a la parte recurrente en
fecha 23 de agosto del 2017 por tanto, de conformidad con lo establecido en el articulo 157
numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, disponia hasta el viernes 08 de
septiembre del 2017 para interponer el recurso de apelaciéon por via administrativa en
contra de la misma; sin embargo, dicho recurso fue depositado el miércoles 13 de
septiembre del afio 2017, de manera que el mismo fue interpuesto fuera del plazo de los
quince (15) dias establecidos por el precitado articulo y por ende el presente recurso de

2 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Articulo 152.- Plazos. Los plazos seran computados de acuerdo al
derecho comun.
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apelacion administrativa deviene en inadmisible.

CONSIDERANDO 08: Que conforme lo establece el articulo 3 de Ley 107-13 sobre los
Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administracién y de Procedimiento

4,

Administrativo: “...En el marco del respeto al ordenamiento juridico en su conjunto, la
Administracion Publica sirve y garantiza con objetividad el interés general y actiia, especialmente
en sus relaciones con las personas, de acuerdo con los siguientes principios: Principio de juridicidad:
En cuya virtud toda la actuacion administrativa se somete plenamente al ordenamiento juridico del
Estado...” Por tanto es deber de la Oficina regirse siempre por la norma especial que rige

la materia.

CONSIDERANDO 09: Que tal como refiere el Parrafo I del articulo 20 de la Ley 107-13
“Los plazos se contardn siempre a partir del dia siquiente a aquel en que tenga lugar la publicacion
o notificacion del acto que los comunique. Siempre que no se exprese otra cosa, se sefialardan por dias
que se entenderdn hdbiles, excluyéndose del computo los sibados, domingos y feriados”. De la
lectura del precitado articulo 152 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se verifica
que esta expresada la forma en que han de ser contados los plazos establecidos en dicha
ley; por tanto lo relativo a “dias hdbiles” no es aplicable para el cémputo de los plazos de
los procesos bajo la Ley 20-00, con lo cual queda evidenciada la errénea interpretaciéon que
en este sentido ha hecho la hoy apelante.

Resolucion No. 0083-2019 de fecha 01/08/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca
CHUPA CHUPA BY HELADOS SPLASH (MIXTA) bajo expediente No..2016-2314

CONSIDERANDO 7: Que tal como refiere el Parrafo I del articulo 20 de la Ley 107-13 “Los
plazos se contardn siempre a partir del dia siquiente a aquel en que tenga lugar la publicacion o
notificacion del acto que los comunique. Siempre que no se exprese otra cosa, se sefialarin por dias
que se entenderdn habiles, excluyéndose del computo los sibados, domingos y feriados”. De la
lectura del precitado articulo 152 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se verifica
que estd expresada la forma en que han de ser contados los plazos establecidos en dicha
ley; por tanto lo relativo a “dias habiles” no es aplicable para el computo de los plazos de
los procesos bajo la Ley 20-00; adicionalmente es importante aclarar que la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial es una Ley especial y en consecuencia observando el propio articulo
20 de la Ley 107-13, en aras de esa especialidad aplicamos el computo de los plazos
establecidos en la Ley 20-00, con lo cual queda evidenciada la errénea interpretaciéon que
en este sentido ha hecho la hoy apelante.

CONSIDERANDO 8: Que el articulo 69 de la Constitucion Dominicana relativo a la
Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso establece que: Toda persona, en el ejercicio de sus
derechos e intereses legitimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del
debido proceso que estard conformado por las garantias minimas que se establecen a continuacion:
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oida, dentro de un
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plazo razonable y por una jurisdiccion competente, independiente e imparcial, establecida con
anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal,
mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio
publico, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna
persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa; 6) Nadie podrd ser obligado a declarar
contra si mismo; 7) Ninguna persona podrd ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violacion a la ley; 9) Toda
sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrd agravar la
sancion impuesta cuando solo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del
debido proceso se aplicardn a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este
sentido, debemos destacar que la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) ha
seguido con el debido proceso de ley, en observancia de la Constitucién de la Repuablica
Dominicana y las demaés leyes vigentes, en razéon de que ha impartido justicia segin
corresponde, declarando inadmisible un recurso de apelacién interpuesto fuera del plazo
fijado por la ley especial que rige la materia. De igual forma se ha sometido a los
principios de derecho en su actuacion administrativa, sin que se haya violentado ningtn
derecho Constitucional, en el marco del procedimiento contemplado en la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial.

1.6 Recursos Administrativos ante ONAPI

Resolucion No.0006-2017 de fecha 24/02/2017 relativa a la solicitud de registro de patente
TANQUE GAS PROPANO PARA MOTOCICLETAS bajo expediente No. P2014-0191

CONSIDERANDO 4: Que en términos generales los recursos administrativos son medios
legales que el ordenamiento juridico pone a disposicion de los particulares para lograr que
la administracién examine el acto impugnado, lo modifique o lo extinga. Se consideran
recursos, dado que suponen la concurrencia de un acto preexistente, que en este caso, es
un acto administrativo de efectos particulares. Estos recursos, constituyen medios que
promueven la reclamacion de un derecho aunque siguiendo un procedimiento establecido.

1.6.1 Error en la Denominacién de los Recursos

Resolucion No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada 5-CLORO-3-(4- METASULFONILFENILO)-6
-METIL-[2,3’] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA
SINTESIS bajo registro No. P200100175

CONSIDERANDO 3°: Que el articulo 157.1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial
es contentivo de la siguiente disposicion: “1) Las resoluciones dictadas por los directores de
departamentos podrdn ser recurridas, en el plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de
la notificacion de la resolucion. El recurso de apelacion serd conocido por el director general asistido

20| Pdgina



por el cuerpo de asesores”. En este aspecto, corresponde formular dos observaciones: en
primer orden, la norma que se transcribe no hace otra cosa que garantizar el derecho de
recurrir en alzada las decisiones emitidas por los directores departamentales y en segundo
término, se ocupa de establecer un plazo para ello; ademaés de recalcar cuél es el recurso y
quién debera conocerlo.

CONSIDERANDO 4°: Que en consonancia con lo expuesto, a pesar de que el presente
recurso fue interpuesto como “Recurso Jerarquico” lo cierto es que tras hacer un anélisis
sobre la pertinencia de este recurso en materia de Propiedad Industrial especificamente en
los casos relativos a Invenciones, es criterio nuestro que el recurso de alzada contemplado
en la legislacion especial que rige sobre la materia es el Recurso de Apelacién, el cual debe
ser interpuesto en el plazo de 15 dias conforme al texto legal citado ut supra, por lo que la
designacion inadecuada por parte del apelante no es ébice para que sea tramitado como
manda la ley, que es un Recurso de Apelacion.

Resolucion No. 011~5:2016 de fecha 05/08/2016 relativa a la accion de cancelacion del nombre
comercial COMPANIA INMOBILIRIA PATROGON bajo Registro No.285183

CONSIDERANDO 4°: Que en el expediente de apelacion reposa una certificaciéon de fecha
26 de agosto del afio 2014 dada por la Consultoria Juridica de la Onapi donde se hace
constar cito “Que en los archivos destinados a los Recursos de Apelaciéon de esta oficina,
no existe recurso de apelacién interpuesto por la entidad comercial (...). Sin embargo,
CONSTA depositado un recurso de apelacion de fecha 27 de junio del 2014, interpuesto
por el SR. (...), en contra de la resolucién No.00023 de fecha 30 de enero del 2014, dada por
el Departamento de Signos Distintivos, correspondiente al nombre comercial COMPANIA
INMOBILIARIA PATROGON".

CONSIDERANDO 5°: Que en el caso que nos ocupa pudimos observar que el sefior (...),
quien es titular del nombre comercial COMPANIA INMOBILIARIA PATROGON
debidamente representado por el DR. (...), en fecha 23 de junio del 2014, deposit6 un
escrito titulado como “Interposicion de formal recurso de contrarréplica contra la resolucion
No.00023 de fecha 30 de enero del 2014, emitida por la Direccion de Signos Distintivos”, motivo
por el cual no le fue cobrada la tasa correspondiente a la Apelaciéon al momento de la
interposicion del recurso. Sin embargo dicho escrito en su pagina 02 y en sus conclusiones
indican que se referia a un escrito de recurso de apelacion contra la referida resolucion.
Posteriormente en fecha 27 de junio del 2014, el recurrente procede a depositar el mismo
escrito de apelacién, con la finalidad de poder realizar el pago de la tasa correspondiente
al recurso apelacién y subsanar el pago de la tasa correspondiente a la apelacion y asi
poder estar registrado dicho escrito en el sistema. Por todo lo antes expuesto, es que en la
certificacion emitida en fecha 26 del mes de Agosto del afio 2014, se hace mencién al
recurso de apelacion de fecha 27 de junio del 2014 interpuesto por el sefior (...) , y no al
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escrito de fecha 23 de junio del 2014. Por tales motivos esta alzada, considera como valido
el recurso de apelacion el escrito depositado en fecha 23 de junio del 2014.

CONSIDERANDO 6°: Que la resolucién apelada fue notificada a la parte recurrente en
fecha 09 de junio del 2014 y el recurso de apelacién por via administrativa fue interpuesto
por la parte recurrente en fecha 23 de junio del 2014, por lo cual dicho recurso fue
interpuesto en tiempo hébil de conformidad con lo dispuesto en la legislaciéon vigente en
su articulo 157.1 anteriormente citado.

1.6.2 Recurso de Reconsideracion

i) Objetivo

Resolucion No.0104-2016 de fecha 22/07/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca LUX-C
bajo expediente No. 2011-15325

CONSIDERANDO 7: Que dicha doctrina establece ademads, sobre el recurso de
reconsideracion, que perderia seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sélo un
nuevo pedido o una nueva argumentacion sobre los mismos hechos. Para habilitar la
posibilidad del cambio de criterio, la Ley exige que se presente a la autoridad un hecho
tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideracion.

CONSIDERANDO 8: Que en casos como el presente, conviene remitirse a lo dispuesto por
la doctrina al hablar sobre el principio de la legalidad de los actos administrativos. En este
orden se ha dicho que “La legalidad de la administracién, implica que la Administracion,
debe someterse a la Ley, debe ajustar su actuacion a la Ley y s6lo podra realizar los actos
que la Ley le permita”. (SANTOFIMIO G., Jaime Orlando. “Acto Administrativo. Procedimiento, Eficacia Y
Validez, 2A. Ed. Formato html, Disponible en Internet: http:/ /www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?1=86, ISBN 968-616-
218-4).Como correlato del principio antes referido el principio de juridicidad reconocido en
el articulo 3 numeral 1 de la administrativa se somete plenamente al ordenamiento
juridico del Estado”. Asimismo el numeral 22 del articulo antes referido establece que “las
actuaciones administrativas se realizaran de acuerdo con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la constitucion y las leyes, con plena garantia de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion”.

CONSIDERANDO 9: Que es preciso indicar que en relacién a la doctrina y los principios
antes enunciados y en especial el de legalidad limitan el accionar de la administracion; sin
embargo, de manera excepcional cuando se transgreda la Ley y no obstante haberse
optado por la interposicién de un recurso de reconsideracién sin haber presentado nuevas
pruebas instrumentales, la autoridad jerdrquica al acto impugnado podra avocarse al
conocimiento del proceso sustantivo cuando se evidencie una flagrante transgresion a la
Ley que cuestione su observancia. Que en el caso actual la resolucién de primer grado no
estuvo debidamente motivada y hay prohibiciones absolutas que no han sido evaluadas y
ameritan una evaluacién del caso.
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Resolucion No0.0048-2017 de fecha 22/09/2017 relativa a la solicitud de registro de patente
COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCICLICA PARA EL
TRATAMIENTO DEL CANCER bajo expediente No. P2009-0196

CONSIDERANDO 12: Que conforme a la doctrina en materia de Derecho Administrativo,
el fundamento del Recurso de Reconsideracion radica en permitir que la misma autoridad
que conocié del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus
equivocaciones en cuanto a criterio o andlisis; por lo que para habilitar la posibilidad de un
cambio de criterio bajo la via de un Recurso de Reconsideracién se hace necesario que se
evidencie un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite el ser
considerado, de ahi el fundamento de exigir nuevas pruebas para su interposicion.

CONSIDERANDO 13: Que dicha doctrina establece ademas, sobre el Recurso de
Reconsideracion, que perderia seriedad pretender que pueda modificarlo con tan s6lo un
nuevo pedido o una nueva argumentaciéon sobre los mismos hechos. Para habilitar la
posibilidad del cambio de criterio, la Ley exige que se presente a la autoridad un hecho
tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideracién. Esto nos conduce
a la existencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente, y ya no solo la prueba
instrumental que delimitaba la norma anterior.

ii) Recurso Opcional

Resolucion No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. 5595 de la patente de invencion denominada “POTECITO PLASTICO
INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 13: Que una vez el Departamento de Invenciones emite una resolucién,
las partes cuentan con diversas vias como son el recurso de reconsideraciéon y el de
apelacion, los cuales son optativos, y corresponde a las partes escoger el mas conveniente.
Por tanto, esta alzada se centrard en evaluar los aspectos concernientes al fallo que conocié
del recurso de reconsideracién. En este sentido cabe indicar que, en casos como el actual,
la valoracién de aspectos sustantivos o de fondo se encuentra sujeta a lo que fue objeto del
recurso de reconsideracion.

Resolucion No.0078-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la solicitud de registro de patente
ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS bajo expediente No. P2010-0150

CONSIDERANDO 12: Que una vez la Direcciéon de Invenciones emite una resolucion, las
partes cuentan con diversas vias recursorias dentro de las cuales se encuentran el recurso
de reconsideracion y el de apelacion, los cuales son optativos, y serd el administrado el
que en atencion a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para
hacer valer sus pretensiones, en observancia estricta de los plazos establecidos por la Ley.
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Por tanto y en el entendido de que la hoy apelante opt6 primero por la via del recurso de
reconsideracion, esta alzada se centrara en evaluar los aspectos concernientes al fallo que
conoci6 dicho recurso.

iii) Alcance y nueva prueba instrumental

Resolucion No.0048-2017 de fecha 22/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente
COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCICLICA PARA EL
TRATAMIENTO DEL CANCER bajo expediente No. P2009-0196

CONSIDERANDO 20: Que la hoy apelante junto al recurso objeto del presente andlisis
hizo depédsito de varios documentos, dentro de los cuales se encuentra el “Pliego
reivindicatorio enmendado en Espariol”. Sobre este particular es preciso sefialar que debido a
que cuando fue interpuesto el Recurso de Reconsideraciéon no fueron aportadas pruebas
nuevas ni elementos no evaluados que avalaran dicho recurso y que le permitiesen al
Departamento de Invenciones variar su decisiéon; no corresponde a esta alzada analizar los
argumentos de fondo ni la documentacién aportada por la hoy apelante, en virtud de que
el presente recurso versa sobre una reconsideraciéon que no fue avalada.

(..)

CONSIDERANDO 22: Que si bien es cierto que esta alzada puede de manera excepcional
ponderar nuevas documentaciones que podrian variar el fallo de primer grado, no menos
cierto es que dicha facultad debe ser ejercida dentro del constrefiimiento de la ley. Habidas
cuenta de que la ley ofreci6 al solicitante la posibilidad de modificar las reivindicaciones
de su solicitud de patente de invencién, es opinién de esta alzada que no corresponde
examinar los documentos depositados junto al Recurso de Apelacion Administrativa, por
ser dicho depdsito extemporaneo.

Resolucion No.0016-2019 de fecha 15/03/2019 relativa a la accion en cancelacion de la marca
EXXON Registro No.27281

CONSIDERANDO 18: Que conforme a la doctrina en materia de derecho administrativo,
el fundamento del recurso de reconsideracion radica en permitir que la misma autoridad
que conocié del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus
equivocaciones en cuanto a criterio o anélisis. Como se trata de la autoridad que ya conoce
el caso, antecedentes y evidencias, presupone que podra dictar resolucién con mayor
celeridad que otra autoridad que recién conozca de los hechos. En el entendido de que si la
autoridad toma conciencia de su equivocacién a partir del recurso del administrado,
procederd a modificar el sentido de su decisiéon para evitar el control posterior del
superior.
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CONSIDERANDO 19: Que en funciéon de lo anterior, todas las resoluciones que emanan
de la Direccién de Signos Distintivos pueden ser objeto de un recurso de reconsideracion,
el cual es facultad de las partes ejercerlo como consecuencia de su libre determinacién,
ahora bien, al optar por esa via de recurso, la parte que lo impulsa tiene el deber de
presentar los medios que lo avalan y que permitan variar la decisién a ese departamento,
ya que de no hacerlo, careceria de sentido volver a conocer el fondo de nuevo acerca de lo
mismo que acaba de conocer esa misma instancia administrativa.

CONSIDERANDO 20: Que en tal sentido es conveniente indicar que el recurso de
reconsideracién es un recurso opcional y no previo para la interposicion del recurso de
apelacion y que serd el administrado el que, en atencién a las circunstancias de lugar, elija
libremente el recurso que estime pertinente para hacer valer sus pretensiones, en
observancia estricta de los plazos establecidos por la ley, Por tanto, esta alzada se limitara
a evaluar los aspectos concernientes al fallo que conoci6 del recurso de reconsideracion.

CONSIDERANDO 21: Que luego de delimitado el alcance de los apoderamientos de esta
naturaleza, corresponde indicar que esta alzada ha podido verificar que en el marco del
presente recurso de apelacion las partes envueltas han presentado diversos escritos
referentes y depésitos de pruebas, sobre este particular tenemos a bien aclarar que tales
escritos y pruebas presentadas en apelacion resultan inoportunas, ya que por tratarse de
una apelaciéon que versa sobre un recurso de reconsideracion rechazado, esta alzada sélo
se limitara a verificar las pruebas y hechos presentados en el recurso de reconsideracién y
en qué medida estos avalan o no, la interposicién de dicho recurso

(..)

CONSIDERANDO 33: Que en el caso hoy evaluado, se pudo verificar que las pruebas
presentadas por la parte recurrente en el recurso de reconsideracién no permiten variar la
decisién inicial del Departamento de Signos Distintivos, dada mediante la resolucién No.
0000220 de fecha 17 de junio del 2016, lo cual indica en su parte dispositiva se acoge el
recurso “por no haber aportado la parte impugnada pruebas que acrediten el uso de su
marca en los medios comerciales conforme a lo establecido en el articulo 93 de la Ley
Num.20-00 y conforme a los elementos contenidos en el cuerpo de la presente resolucién.”,
decisién contra la cual el recurrente interpuso un recurso de reconsideracion que fue
resuelto mediante la resolucién No.000139 de fecha 28 de abril del 2017, el cual fue
rechazado “por no haber aportado la parte recurrente elementos suficientes para motivar
la variacion o revocaciéon de dicha resolucién y conforme a los demds elementos
contenidos en el cuerpo de la presente resolucién”. En este sentido, pudimos verificar que
en efecto las pruebas que presenta la parte recurrente en su recurso de reconsideracién no
aportan nada nuevo al contexto general del presente caso, por tanto no fue avalado el
recurso de reconsideracion, de manera que procede la confirmacién del fallo a-quo.
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Resolucion No.0048-2019 de fecha 17/05/2019 relativa a la solicitud de registro de la marca
LAM (mixta) bajo expediente No. 2014-33260

CONSIDERANDO 9: Que en torno a lo anterior cabe indicar que como se observa, Primera
Instancia Administrativa al conocer de la accion inicial (oposicion a registro de marca por
afectacion a derecho de tercero) y el recurso administrativo de reconsideracion tuvo dos
criterios distintos al variar la causal, ya que en principio que (Resolucién No.000023) se
basé en la existencia de riesgo de confusién (Articulo 74,a) y luego en reconsideracion
(Resoluciéon  No0.000289) reconocié la existencia de notoriedad de la marca
TRIDIMENSIONAL (articulo 74,d). Al haber realizado valoraciones sobre el fondo con
respecto a la notoriedad de la marca con registro Nam. 201877 modificando la causal
inicial, corresponde que esta alzada proceda a conocer el fondo del presente caso,
evaluando si la marca solicitada transgrede alguna prohibicion de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial.

iv) Admisibilidad del recurso

Resolucion No.0001-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca
COLCHONES ROMANCES RELAX (MIXTA) bajo expediente No. 2011-17987

CONSIDERANDO 8° Que el recurrente en sus alegatos indica que el recurso de
reconsideraciéon debié haber sido inadmisible partiendo de que este devino en inatacable
pues entiende que este so6lo podia ser impugnado por la via de la apelaciéon y que la
reconsideracién solamente procede cuando la ONAPI objeta de oficio una solicitud y no
cuando intervienen intereses o conflictos entre particulares.

CONSIDERANDO 9°: Que en relacién a lo indicado en el parrafo anterior esta alzada debe
precisar que una vez la Direcciéon de Signos Distintivos emite una decision o resolucién,
las partes cuentan con diversas vias recursorias como son el recurso de reconsideracién o
el de apelacién, los cuales son optativos, es decir, serd el administrador quien en atencién
a las circunstancias de su caso elija el recurso que estime pertinente para hacer valer sus
pretensiones; siempre en estricta observancia de los plazos establecidos por la ley No. 20-
00 y su Reglamento de Aplicacién con sus respectivas modificaciones. Que el recurso de
reconsideracion tiene como fundamento permitir que la misma autoridad que conoci6 del
procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones en cuanto
criterio o analisis.

CONSIDERANDO 10°: Que la ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 146
literal b) establece que “son atribuciones de los Departamentos: Conocer y resolver los recursos de
reconsideracion que se interpongan contra las resoluciones que hayan expedido”. De lo antes
expuesto se puede observar que la norma especial que rige la materia prevé de forma
expresa el recurso de reconsideraciéon y faculta a los directores de Departamentos a
resolverlos. En tal sentido el recurso de reconsideraciéon constituye un medio para
impugnar los actos administrativos en materia de signos distintivos y no distingue
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respecto el nimero de partes intervinientes o la naturaleza del conflicto en cuestién. Por
tales motivos esta alzada considera que el Departamento de Signos Distintivos era el
competente para conocer del recurso de reconsideracién incoado por la entidad (...), ya
que este fue interpuesto contra una resoluciéon contentiva de un acto administrativo de la
Direccion de Signos Distintivos observando el plazo de los 30 dias que establece el
articulo 22 de Decreto No. 180-03 que modifica el Reglamento de Aplicacién de la Ley No.
20-00 sobre Propiedad Industrial en respeto del principio de legalidad y juridicidad que
rigen los actos de la Administracion.

v) Alcance en Materia de Patentes

Resolucion No. 0069-2014 de fecha 03/10/2014 relativa a solicitud de registro de la patente
INVERSORES DE POTENCIA DE 6V bajo expediente No. P2011-0150

CONSIDERANDO 8°: Que en materia de invenciones la ley es clara al establecer en su
articulo 35 letra (a) que “Sélo procede el recurso de reconsideracion contra la resolucion que
rechace o anule una patente, el cual se presentard por escrito ante la propia Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial en un plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha de notificacion de la
resolucion respectiva. Al recurso se acompanard la documentacion que acredite su procedencia”

CONSIDERANDO 9°: Que el recurso de apelacion es el recurso a ser interpuesto con la
finalidad de que el 6rgano jerdrquicamente superior al emisor de la decision revise y
modifique la decisién del subalterno; de modo que, como consecuencia de la decisién de
los recurrentes de interponer un recurso de reconsideracion sobre un abandono esto
provocod que se cierre la via de la apelaciéon para evaluar el fondo de la decisiéon sobre
dicho abandono por tanto nos limitamos a evaluar si procedia o no la reconsideracién, por
ser esta la decision apelada.

CONSIDERANDO 10°: Que es criterio de esta alzada que en el caso en cuestién pudo
verificarse que en efecto no procedia el recurso de reconsideraciéon interpuesto por la parte
recurrente en virtud de lo establecido en el articulo 35 literal a) de la Ley No. 20-00 sobre
Propiedad Industrial antes transcrito, por tanto procede rechazar el presente recurso de
apelacion.

Resolucion No. 0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativa a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. 5595 de la patente de invencion denominada “POTECITO PLASTICO
INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 12: Que la accién inicial que dio origen al presente recurso de apelacion
se refiere a una reconsideracién contra una resolucién que declaré la nulidad del
certificado de registro No0.5595 de fecha 30 de junio del 2000, que ampara la “POTECITO
PLASTICO INDUSTRIAL 100CC”, cuyo titular es la sociedad comercial (...).
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(..))

CONSIDERANDO 18: Que en concordancia con la doctrina, el articulo 35 de la Ley No.
20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que el recurso de reconsideracion debe estar
acompafiado con la documentacién que acredite su procedencia, en este orden preceptta
que “Del recurso de reconsideracion. a) Sélo procede el recurso de reconsideracion contra la
resolucion que rechace o anule una patente, el cual se presentard por escrito ante la propia Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha de
notificacion de la resolucion respectiva. Al recurso se acompariard la documentacion que acredite su
procedencia; b) Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos
aportados, la oficina emitird la resolucion que corresponda, la cual deberd comunicarse por escrito al
recurrente; c) Si la resolucion que emita la oficina niega la procedencia del recurso, se comunicard
por escrito al recurrente y se publicard en el érgano de publicidad oficial. Cuando la resolucion sea
favorable al recurrente se procederd en su caso, en los términos del Articulo 23 de la presente ley, si
correspondiere.”

(...

CONSIDERANDO 28: Que tal cono fue indicado antes, el articulo 35 de la Ley No. 20-00
relativo a la reconsideracion establece puntualmente en su literal (a) parte infine que “Al
recurso se acompanard la documentacion que acredite su procedencia”. En tal sentido cabe
indicar que por las razones anotadas, luego de haber analizado los argumentos que se
exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente, en el caso estudiado
no fueron aportados en primera instancia administrativa los elementos probatorios
pertinentes que conllevaran una variacién del fallo y dictar una resolucién diferente a la ya
emitida, por lo cual procede la confirmacion de la resolucién apelada.

Resolucion No. 00146-2016 de fecha 25/11/2016 relativa a solicitud de registro de la patente
titulada COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL
COMO INHIBIDORES DE PROTEINA QUINASA bajo expediente No. P2005-000154

CONSIDERANDO 9: Que la accién inicial que dio origen al presente recurso de apelacion
se refiere a la denegacion de la solicitud de patente de invencién denominada
“COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL COMO
INHIBIDORES DE PROTEINA QUINASA” expediente No. P2005000154, dictada por la
Direccién de Invenciones mediante la Resoluciéon 200-2013 de fecha 28 de octubre del 2013
y contra la cual la hoy recurrente interpuso un recurso de reconsideraciéon que fue
rechazado mediante la resolucién No. 111-2014 de fecha 30 de mayo del 2014, fallo este
que es objeto del presente recurso de apelacion.

(..)
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CONSIDERANDO 17: Que en el presente caso la hoy apelante admite que la fecha de la
prorroga otorgada por el Departamento de Invenciones ya habia expirado y atn estaba
pendiente de responder el requerimiento que le habian formulado. El precitado numeral 6
del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “Si el solicitante no
respondiera a la notificacion dentro del plazo establecido”, como ocurrié en el presente caso, la
solicitud de patente “se denegard mediante resolucion fundamentada”; de forma tal que el
Departamento de Invenciones procedié conforme manda la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante alega que el Departamento de Invenciones, al
denegar la solicitud de patente No. P2005-000154 viol6 el debido proceso. Al respecto
hemos de resaltar que el articulo 3 numeral 22 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las
Personas en sus Relaciones con la Administracion Puablica y de Procedimiento
Administrativo se refiere al Principio de debido proceso, estableciendo que “Las
actuaciones administrativas se realizaran de acuerdo con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitucion y las leyes, con plena garantia de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion.” Esta alzada ha podido verificar que el Departamento
de Invenciones cumplié a cabalidad con lo establecido en la norma vigente, pues le
notifico los requerimientos, le concedi6 el plazo establecido por la ley que rige la materia
para responderlos (tres meses) y mds atin, para responder el segundo requerimiento la hoy
apelante solicité una prorroga, la cual le fue concedida, otorgandosele tres (03) meses
adicionales para que respondiera, sin embargo, a la fecha no reposa en el expediente
respuesta a dicho requerimiento; de manera que los pronunciamientos del Departamento
de Invenciones fueron emitidos de conformidad con la comprobacién de la contravenciéon
a lo dispuesto por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Por tanto, el Departamento de
Invenciones actud con estricto apego a la ley que rige la materia y por ende en el caso
objeto del presente andlisis no se configura la supuesta violacion al debido proceso.

Resolucion No.0078-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la solicitud de registro de patente
“ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS” bajo expediente No.
P2010-0150

CONSIDERANDO 20: Que el recurso de reconsideraciéon no ha de considerarse como
medio para ampliar el plazo para responder requerimientos que le han sido formulados a
los solicitantes de patentes, como erréneamente ha interpretado la entidad (...); pues,
esto dista mucho de la naturaleza de este recurso extraordinario, cuya esencia es que la
autoridad que conoci6 del procedimiento vuelva a revisar el caso, conforme a la
documentacién que le haya sido aportada, y pondere si hubo alguna equivocacion en
cuanto a criterio o andlisis. En el presente caso esta alzada ha podido verificar que la
documentacién con la cual se pretendié amparar el recurso de reconsideracion se refiere
a la respuesta de un requerimiento de fondo formulado a la hoy apelante, cuyo plazo
para responderlo ya estaba vencido y por tanto no es una documentacién valida para
avalar la interposicién del recurso de reconsideracién. Mas aun, es preciso resaltar el
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hecho de que violentar y/o no respetar los plazos, en un sistema tan delicado como el de
patentes, podria tener consecuencias nefastas.

CONSIDERANDO 21 :Que esta alzada se forja el criterio de que la respuesta depositada
en fecha 22 de octubre del 2014 por la entidad (...) por ante la Direccién de Invenciones,
ademads de que su depdsito es extemporaneo, carece de mérito para ser considerada como
fundamento para la interposicién del recurso de reconsideracion; pues este recurso
extraordinario no es una herramienta a utilizar de manera artificiosa con el propésito de
extender plazos que por inobservancia el solicitante no ha cumplido oportunamente. Por
tanto, el Departamento de Invenciones ha hecho una correcta ponderaciéon al considerar
que no fueron aportadas pruebas nuevas o argumentos que pudieran hacer variar la
decision de denegacion de la solicitud de patente P2010-0150 denominada
“ ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS”.

(..)

CONSIDERANDO 23: Que esta alzada se forja el criterio de que la documentacién a
ponderar en un Recurso de Reconsideracién, cuando se haya denegado una solicitud de
patente, ha de referirse a la causal de denegacion y ha de permitir identificar el yerro en
que incurri6 la administracion al denegar la solicitud de patente; es decir, la
documentacién o argumentacién tendra mérito para ser ponderada en la medida en que
al ser evaluada le permita a la administracion identificar el error en que incurrié.

Resolucion No. 0029-2019 de fecha 11/04/2019 relativa a la solicitud de registro de la patente de
invencién denominada P2013-00248 COMPOSICION QUE COMPRENDE AFLIBERCEPT,
ACIDO FOLINICO, 5- FLUOROURACILO (5-FU) E IRINOTECANO (FOLFIRI

CONSIDERANDO 13: Que de la revisiéon de los documentos que componen el caso objeto
del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones
actu6 con estricto apego a la ley que rige la materia. Tal como se verifica en los
considerandos ut supra, el Departamento de Invenciones al amparo de lo establecido en la
ley que rige la materia, determin¢ al conocer de la reconsideracién que en el caso de la
especie no se aporté ningn supuesto nuevo que pudiera hacer variar la decisién atacada,
por lo que la Opinién Técnica emitida por el examinador de fondo confirma la decisiéon
atacada al considerar que la solicitud no cumple con las condiciones de patentabilidad
previstas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y por tanto ha procedido a rechazar el
recurso de reconsideracién interpuesto contra la denegacién de la solicitud de patente
P2013-0248.

(..))

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada ha podido verificar que la reiteraciéon de la
denegacion de la solicitud de patente registrada bajo el No. P2013-0248 est4 sustentada en

30|Pagina



un andlisis técnico. Dicho examen fue realizado por un examinador de fondo de patentes
experto en la materia de que se trata, quien luego de analizar la documentacién presentada
reitera que lo que se pretende proteger mediante la indicada solicitud de patente ya es
conocido en el estado de la técnica, por tanto no posee novedad ni nivel inventivo; es por
ello que considera que la solicitud no cumple con los requisitos que exige nuestra
legislacion para ser merecedora de un derecho de exclusiva amparado en un certificado de
patente.

CONSIDERANDO 16: Que en el presente recurso de apelacién, hacen depésito de los
siguientes elementos probatorios: 1.- Memoria descriptiva completa, incluyendo el nuevo
pliego reivindicatorio. 2. Extracto del Registro de la Oficina Europea de Patentes. 3.
Decisién de concesion de la patente emitido por la Oficina Europea de Patentes de fecha 28
de abril del 2017, siendo estos los mismos documentos que aportaron cuando
interpusieron el recurso de reconsideracion, los cuales fueron debidamente evaluados por
el Departamento de Invenciones. Mas adn, al haber optado la hoy apelante primero por la
interposicion del recurso de reconsideracion, limité el alcance del presente recurso, de
manera que aun hubiese aportado la apelante nuevos documento ante la alzada, los
mismos resultarian inoportunos. De manera que, dadas las circunstancias, lo tnico que
puede hacer esta alzada es juzgar lo relativo al recurso de reconsideracién, es decir, si con
la documentacién y prueba presentada al Departamento de Invenciones, el examinador
actud o no conforme a derecho.

CONSIDERANDO 17: Que esta alzada se forja el criterio de que la documentacién a
ponderar en un Recurso de Reconsideracién, cuando se haya denegado una solicitud de
patente, ha de referirse a la causal de denegacién y ha de permitir identificar el yerro en
que incurri6 la administracion al denegar la solicitud de patente; es decir, la
documentacién o argumentacion tendra mérito para ser ponderada en la medida en que al
ser evaluada le permita a la administracién identificar el error en que incurrio.

CONSIDERANDO 18: Que de la revisién efectuada por esta alzada a cada uno de los
documentos que componen el expediente del presente recurso, se verifica que la Direccion
de Invenciones de esta Oficina ha evaluado el caso con estricto apego a lo establecido en la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Esta alzada ha verificado ademas que en el recurso
de apelacion se reitera absolutamente todo lo argumentado en el recurso de
reconsideracion (...).

vi) Avocacion frente a Transgresion a la Ley

Resolucion No.0073-2018 de fecha 14/09/2018 relativa a la solicitud de registro de la marca
MELASMAX bajo expediente No. 2015-34121
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CONSIDERANDO 14: Que es preciso indicar que en relacién a la doctrina y los principios
antes enunciados y en especial el de legalidad, cuando se transgreda la ley y no obstante
haberse optado por la interposicién de un recurso de reconsideracioén sin haber presentado
nuevas pruebas instrumentales, la autoridad jerarquica al acto impugnado podra avocarse
al conocimiento del proceso sustantivo cuando se evidencie una flagrante transgresion a la
Ley 20-00 que cuestione su inobservancia. En el presente caso pudimos verificar que el
Departamento de Signos Distintivos evalu6 el presente en base a la existencia de riesgo de
confusién entre la marca ASMAX (DENOMINATIVA) clase 33 y la solicitud MELASMAX
(DENOMINATIVA) clase internacional 5 y posteriormente confirmé la oposicién
establecida en la Resoluciéon No0.000132 de fecha 31 de marzo del 2016 que resolvié la
oposicién, mediante la Resoluciéon No0.000398 de fecha 01 de septiembre del 2017 que
resolvio el recurso de reconsideracién; sin embargo, esta alzada como ente regulador y
administrador de los derechos de Propiedad Industrial, antes de verificar las prohibiciones
relativas, establecidas en el articulo 74 de la Ley No.20-00, tiene la potestad de examinar si
la solicitud de marca posee la distintividad necesaria y no incurre en ninguna de las
prohibiciones absolutas establecidas en el articulo 73 de esta misma Ley, por lo que esta
alzada conoceré el fondo del presente caso.

Resolucion No.0081-2019 de fecha 25/07/20119 relativa a la solicitud de registro de la marca
DIOPAL bajo expediente No. 2016-3588.

CONSIDERANDO 10: Que en casos como el presente, conviene remitirse a lo dispuesto
por la doctrina al hablar sobre el principio de la legalidad de los actos administrativos. En
este orden se ha dicho que “La legalidad de la administracién, implica que la
Administracion, debe someterse a la ley, debe ajustar su actuacién a la ley y sélo podra
realizar los actos que la ley le permita”. (SANTOFIMIO G., Jaime Orlando “Acto
Administrativo. Procedimiento, Eficacia y Validez, 2°. Ed. Formato html, Disponible en
Internet: http:/ /www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?1=86, ISBN:968-616-218-4).

CONSIDERANDO 11: Que con correlato del principio antes referido el principio de
juridicidad reconocido en el articulo 3 numeral 1) de la Ley 107-13 establece que “Toda
actuacion administrativa se somete plenamente al ordenamiento juridico del Estado”. Asimismo, el
numeral 22) del articulo antes referido establece que “las actuaciones administrativas se realizarin
de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitucion y las
leyes, con plena garantia de los derechos de representacion, defensa y contradiccion”.

CONSIDERANDO 12: Que es preciso indicar que en relacién a la doctrina y los principios
antes enunciados y en especialidad el de legalidad limitan el accionar de la
administracion; sin embargo, de manera excepcional cuando se transgreda la ley y no
obstante haberse optado por la interposiciéon de un recurso de reconsideracion sin haber
presentado nuevas pruebas instrumentales, la autoridad jerarquica al acto impugnado
podra avocarse al conocimiento del proceso sustantivo cuando se evidencie una flagrante
transgresion a la ley que cuestione su observancia.

CONSIDERANDO 13: Que en el caso de la especie, es criterio de esta alzada que el
Departamento de Signos Distintivos incurrié en una inobservancia al articulo 74 literal a)
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de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial al determinar que los signos DOLOPAL y
DIOPAL pueden coexistir en el mercado. Al ser los signos envueltos correspondientes a la
clase internacional 5, el examen comparativo de las marcas debié ser mas riguroso,
atendiendo a la delicadeza de este tipo de productos, por lo que esta alzada se avocara al
fondo del presente caso.

1.6.3 Recurso de Apelacién
i) Objetivo

Resolucion No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. 5595 de la patente de invencion denominada “POTECITO PLASTICO
INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 4: Que el articulo 157 numeral 1 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad
Industrial dispone que “Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos podrin ser
recurridas, en el plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
resolucion. El recurso de apelacion serd conocido por el director general asistido por el cuerpo de
asesores”. En torno a los alegatos presentados por la parte recurrida relativos a la
inadmisibilidad del presente recurso de apelaciéon por haberse interpuesto contra una
resoluciéon que conocié de un recurso de reconsideracion, cabe aclarar que conforme a los
derechos emergentes de este articulo, las resoluciones dictadas por los directores de
departamentos, incluidas las relativas a los recursos de reconsideracién, pueden ser
recurridas en apelacién ante la Direccién General.

(..))

CONSIDERANDO 15: Que el recurso de apelacion es el recurso a ser interpuesto con la
finalidad de que el 6rgano jerarquicamente superior al emisor de la decisién impugnada
revise y modifique la resolucién del subalterno; de modo que, como consecuencia de la
decisién de la recurrente, de interponer un recurso de reconsideracién sobre la decision
que declara la nulidad, en el caso actual nos centraremos en evaluar si el Departamento de
Invenciones hizo lo correcto al ratificar su decision.

ii) Procedimiento

Resolucion No.0001-2019 de fecha 31/01/2019 relativa a la accion de cancelacion del nombre
comercial AXXON bajo registro No. 363352 3

3 Proceso impugnado en sede judicial
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CONSIDERANDO 7: Que en el caso que hoy nos convoca es pertinente aclarar que
conforme la Ley 20-00 se interpone el recurso de apelacion ante la Direcciéon General y este
se hace de conocimiento de la otra parte, quien a su vez deposita o no su escrito de defensa
en el plazo legal. En otras palabras, la Consultoria Juridica est4 obligada a la notificacion
de la apelacion al recurrido de manera que este se defienda y se logre la contradiccion del
proceso. Que cumplidos estos eventos el expediente adquiere el estado de fallo e inicia la
fase de estudio y deliberaciones por parte de la alzada. Que no obstante haber adquirido el
expediente el estado de fallo, si cualquiera de las partes procediera al depédsito de escritos
referentes, es de buen derecho que los mismos sean aceptados por la administracién, a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo 26, parrafo IV de la Ley No.107-13 sobre
procedimiento administrativo el cual establece que “La Administracion ha de adoptar
decisiones bien informadas. El procedimiento administrativo constituye el instrumento para la
obtencion y el tratamiento de la informacion necesaria para adoptar la mejor decision de que se trate
en cada caso. La administracion de oficio, deberd recabar todas las pruebas necesarias para adoptar
la mejor decision, en resquardo del derecho de los interesados. Pdrrafo 1V. En todo caso, los
interesados podran aportar los documentos y datos que consideren relevantes, asi como hacer las
alegaciones y observaciones oportunas sobre éstos, a lo largo de todo el procedimiento, hasta el
momento anterior a la resolucion definitiva...”.

CONSIDERANDO 8°: Que en el caso que nos ocupa la Consultoria Juridica fue mas
garantista y notificé varios de los escritos depositados por ambas partes concediendo
plazos de respuestas que a su vez fueron presentadas. Este accionar puede llevar a la
prolongacién indefinida de los procesos, por lo que esta alzada debe dejar constancia que
las fases deben precluir a los fines de que la administraciéon se avoque al estudio y
valoracion del caso, en funcién del principio de eficacia y celeridad que rigen los actos de
la administraciéon consagrados en el articulo 3 de la Ley No.107-13.

CONSIDERANDO 9°: Que habiendo adquirido el expediente el estado de fallo, y
cumplido el requisito de la contradiccion mediante la notificacién a la parte impugnada de
la apelacion, si posteriormente las partes depositan escritos referentes los mismos pueden
ser consultados por la parte oponente en la sede administrativa mas no es obligacién de la
consultoria juridica notificarlos, ni conceder plazos de respuesta. En efecto, de la lectura
del III del articulo 21 de la Ley No.107-13 que establece: “Los interesados tendrin, durante
toda la sustanciacion del procedimiento, el derecho de acceder al expediente para revisar y copiar
documentos y consignar cualquier tipo de escritos contentivos de alegatos y pruebas”. Resulta por
lo tanto pertinente delimitar las obligaciones de notificacién a cargo de la administracién,
mismas que se ven cumplidas al momento de notificar al recurrido del escrito de
apelacion, mientras que es obligacion a cargo del administrado, una vez el expediente ha
adquirido el estado de fallo, consultar el expediente cada vez que considere oportuno y, si
lo desea, solicitar copia de cualquier escrito o prueba depositado en el expediente
observando los aranceles establecidos. En otras palabras, garantizada la contradiccion y
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habiendo adquirido el expediente el estado de fallo, no corresponde dilatar los procesos
mediante plazos derivados del depésito de nuevos escritos referentes y sus respectivas
notificaciones.

CONSIDERANDO 10°: Que en el presente caso esta alzada ha observado que el proceso
administrativo del presente recurso de apelacién, ha seguido con el debido proceso en
observancia de la Constituciéon de la Reptblica Dominicana y las demds Leyes vigentes, de
igual forma se ha sometido a los principios en su actuaciéon administrativa, sin que se haya
violentado ningtn derecho constitucional, en el marco del procedimiento de la Ley No.20-
00 sobre Propiedad Industrial.

Resolucion No.0046-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca
MARIOT VIPUNTOS (MIXTA) bajo expediente No. 2016-29006.

CONSIDERANDO 5° Que en el caso que hoy nos convocaes pertinente aclarar y a
proposito del escrito referente depositado por la recurrente en fecha 17 de octubre de 2019
y en fecha 19 de noviembre de 2019, que conforme la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
se interpone el recurso de apelacion ante la Direccion General y este se hace de
conocimiento de la otra parte, quien a su vez deposita o no su escrito de defensa en el
plazo legal. En otras palabras, la Consultoria Juridica est4 obligada a la notificacion de la
apelacién al recurrido de manera que este se defienda y se logre la contradiccién del
proceso. Que cumplidos estos eventos el expediente adquiere el estado de fallo e inicia la
fase de estudio y deliberaciones por parte de la alzada. Que no obstante haber adquirido el
expediente el estado de fallo, si cualquiera de las partes procediera al depdsito de escritos
referentes, es de buen derecho que los mismos sean aceptados por la administracion, a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo 26, parrafo IV de la Ley No.107-13 sobre
procedimiento administrativo el cual establece que “La Administracion ha de adoptar
decisiones bien informadas. El procedimiento administrativo constituye el instrumento para la
obtencion y el tratamiento de la informacion necesaria para adoptar la mejor decision de que se trate
en cada caso. La administracion de oficio, deberd recabar todas las pruebas necesarias para adoptar
la mejor decision, en resquardo del derecho de los interesados. Pdrrafo 1V. En todo caso, los
interesados podrdan aportar los documentos y datos que consideren relevantes, asi como hacer las
alegaciones y observaciones oportunas sobre éstos, a lo largo de todo el procedimiento, hasta el
momento anterior a la resolucion definitiva...”.

CONSIDERANDO  6°: Que los escritos referentes posteriormente depositados por las
partes, pueden ser consultados por estas en la sede administrativa més no es obligacion
de la consultoria juridica notificarlos, ni conceder plazos de respuesta. En efecto, de la
lectura del III del articulo 21 de la Ley No.107-13 que establece: “Los interesados tendrdn,
durante toda la sustanciacion del procedimiento, el derecho de acceder al expediente para revisar y
copiar documentos y consignar cualquier tipo de escritos contentivos de alegatos y
pruebas”. Resulta por lo tanto pertinente delimitar las obligaciones de notificacion a cargo
de la administracién, mismas que se ven cumplidas al momento de notificar al recurrido
del escrito de apelacion, mientras que es obligacion a cargo del administrado, una vez el
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expediente ha adquirido el estado de fallo, consultar el expediente cada vez que considere
oportuno y, si lo desea, solicitar copia de cualquier escrito o prueba depositado en el
expediente observando los aranceles establecidos. En otras palabras, garantizada la
contradicciéon y habiendo adquirido el expediente el estado de fallo, no corresponde
dilatar los procesos mediante plazos derivados del depdsito de nuevos escritos referentes
y sus respectivas notificaciones.

iii) Plazo para Presentar un Recurso de Apelacion

Resolucion No0.0055-2017 de fecha 28/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente
FORMULACION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE SIMVASTATINA Y EZETIMIBA,
bajo expediente No. P2008-0034

CONSIDERANDO 3° : Que el articulo 157.1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial es contentivo de la siguiente disposicién: “1) Las resoluciones dictadas por los
directores de departamentos podrin ser recurridas, en el plazo de quince (15) dias, contados a partir
de la fecha de la notificacion de la resolucion. El recurso de apelacion serd conocido por el director
general asistido por el cuerpo de asesores”. En este aspecto, corresponde formular dos
observaciones: en primer orden, la norma que se transcribe no hace otra cosa que
garantizar el derecho de recurrir en alzada las decisiones emitidas por los directores
departamentales y en segundo término, se ocupa de establecer un plazo para ello; ademaés
de recalcar cudl es el recurso y quién debera conocerlo.

Resolucion No0.0032-2019 de fecha 11/04/2019 relativo a la solicitud de registro de patente
COMPOSICION FARMACEUTICA SOLIDA QUE COMPRENDE AMLODIPINA Y
LOSARTAN bajo expediente No. P2011-0229

CONSIDERANDO 4’ : Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 152
prescribe que “los plazos serdn computados de acuerdo al derecho comiin”; en atencién a esto, en
el presente caso, cabe remitirnos a lo dispuesto por el Cédigo de Procedimiento Civil de la
Reptblica Dominicana, el cual en su articulo 1,033 establece que “El dia de la notificacion y el
del vencimiento no se contardn en el término general fijado por los emplazamientos.....”.

(..)

CONSIDERANDO 06: Que el articulo 157 numeral 1 de la Ley No.20-00 sobre Propiedad
Industrial dispone que “Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos podrdin ser
recurridas, en el plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
resolucion. El recurso de apelacion serd conocido por el director general asistido por el cuerpo de
asesores”.

CONSIDERANDO 07: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es una Ley especial y
en su articulo 152 establece que “los plazos serin computados de acuerdo al derecho comiin”; de
la lectura del precitado articulo 152 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se verifica
que esta expresada la forma en que han de ser contados los plazos establecidos en dicha
ley;en atencion a esto, la ONAPI, en estricto apego a lo establecido en el articulo 152 de la
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Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, siempre ha considerado el plazo para la
interposicion de recurso de apelacion administrativa como “plazo franco”; toda vez que el
mismo articulo remite al derecho comun y el Cédigo de Procedimiento Civil de la
Reptblica Dominicana en su articulo 1,033 establece que “El dia de la notificacion y el del
vencimiento no se contardn en el término general fijado por los emplazamientos.....”; por lo que
actuamos conforme a lo establecido en la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas
en sus Relaciones con la Administracion y de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 08: Que en el caso evaluado, cabe remitirnos a las disposiciones sobre
los plazos contempladas en la Ley No.834 de 1978 que modifica ciertas disposiciones en
materia de Procedimiento Civil, en su articulo 44 establece que “constituye una
inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin
examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la
prescripcion, el plazo prefijado, la cosa juzgada”, méas adelante en el articulo 47 de la referida
ley especifica que “Los medios de inadmision deben ser invocados de oficio cuando tienen un
cardcter de orden puiblico especialmente cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los
cuales deben ser ejercidas las vias del recurso”.

(..)

CONSIDERANDO 10: Que la resolucién apelada fue notificada a la parte recurrente, en
fecha 12 de julio del 2017 mediante el acto No. 1337/2017 del protocolo del Ministerial Félix
Medina, Alguacil Ordinario del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cdmara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el domicilio indicado por su representante
legal; por tanto, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 157.1 de dicha ley, la
solicitante de la patente P2011-0229 disponia de un plazo de 15 dias para interponer su
recurso de apelaciéon administrativa contra de la Resolucién 127-2017 de fecha 02 de junio
del 2017, esto es, hasta el viernes 28 de julio del 2017; sin embargo, el recurso de apelacién
fue interpuesto el viernes 04 de agosto del 2017, por lo cual el mismo fue presentado fuera
del plazo de los quince (15) dias establecidos en el articulo 157, numeral 1 de la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial, anteriormente citado y por ende el presente recurso deviene en
inadmisible.

Resolucion No.0044-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la accion de cancelacion del nombre
comercial PROTECCION INTEGRAL EMPRESARIAL PIE bajo Registro No. 313641

CONSIDERANDO 7°: Que el recurrido argumenta en su escrito de defensa que el presente
recurso de apelacién fue interpuesto fuera de plazo y por tanto debe desestimarse de
manera pura y simple. Ante ello, esta alzada estima necesario sefialar que el numeral 1 del
articulo 157 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que: Las resoluciones
dictadas por los directores de departamentos podran ser recurridas, en el plazo de quince
(15) dias, contados a partir de la fecha de la notificacién de la resolucién. El recurso de
apelacion sera conocido por el director general asistido por el cuerpo de asesores.
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CONSIDERANDO 8°: Que como bien fue sefialado en el cuarto considerando de la
presente resolucién, la Resoluciéon No. 00085 de fecha 16 de febrero de 2018 fue notificada
a ambas partes por medio del Acto No. 208/2018 en fecha 26 de marzo de 2018,
instrumentado por el Alguacil Ordinario del Tribunal Superior de Tierras del
Departamento Central, Rafael Rosario Melo Gonzélez, a requerimiento de la Direccién de
Signos Distintivos. Por lo que el recurrente contaba con 15 dias francos para interponer el
recurso de apelacion, es decir desde el 27 de marzo de 2018 hasta el 11 de abril de 2018
inclusive; y el recurso de apelacion fue recibido por la Oficina en fecha 10 de abril de 2018,
dentro del plazo requerido para su admision. Por lo que el argumento del recurrido sobre
el recurso de apelacion extemporaneo, queda descartado.

Resolucion No0.0051-2020 de fecha 31/07/2021 relativa a la solicitud de registro de patente
METODO PARA PREPARAR DERIVADOS DEL FENIL OXIMETIL-NITRO-IMIDAZOL Y
USO DEL MISMO bajo expediente No. P2015-0120

CONSIDERANDO 07: Que la ONAPI desde el afio 2000, es decir, desde la entrada en
vigencia de la Ley 20-00, siempre ha aplicado el computo de los plazos de conformidad
con lo establecido en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y los administrados siempre
se han guiado por estos preceptos, tanto para las respuestas que han de presentar a la
Oficina como para la interposicioén de recursos.

CONSIDERANDO 08: Que la ONAP], en estricto apego a lo establecido en el articulo 1524
de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, siempre ha considerado el plazo para la
interposicion de recurso de apelacion administrativa como “plazo franco”; toda vez que el
mismo articulo remite al derecho comin y el Cédigo de Procedimiento Civil de la
Reptblica Dominicana en su articulo 1,033 establece que “El dia de la notificacion y el del
vencimiento no se contardn en el término general fijado por los emplazamientos.....”.

(-

CONSIDERANDO 10: Que el Parrafo I del articulo 20 de la Ley 107-13 sobre los Derechos
de las Personas en sus Relaciones con la Administracion y de Procedimiento
Administrativo establece que: “Los plazos se contarin siempre a partir del dia siquiente a aquel
en que tenga lugar la publicacion o notificacion del acto que los comunique. Siempre que no se
exprese otra cosa, se sefialardn por dias que se entenderdin hdbiles, excluyéndose del computo los
sabados, domingos y feriados”. De la lectura del precitado articulo se verifica que la ley es
muy precisa al establecer que “Siempre que no se exprese otra cosa, se serialarin por dias que

se entenderdn habiles...” De manera que de la lectura del articulo 152 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, upsupra, se comprueba que la misma expresa la forma en que han de

4 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Articulo 152.- Plazos. Los plazos seran computados de acuerdo al
derecho comun.
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ser contados los plazos establecidos en dicha ley; por tanto, lo relativo a “dias hdbiles” no es
aplicable para el computo de los plazos de los procesos bajo la Ley 20-00.

CONSIDERANDO 11: Que conforme se verifica en el contenido de los precitados articulos
de la Ley 20-00 y de la Ley 107-13, es a todas luces errénea la interpretacion hecha por la
hoy apelante en torno a la modalidad del computo de los plazos. Vale resaltar el hecho de
que en cada una de sus actuaciones, en la solicitud de patente objeto del presente caso, la
hoy apelante ha efectuado el conteo de los plazos de conformidad con lo estipulado en la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Resolucion No. 0049-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de disefio
industrial ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL bajo expediente No. D2011-0213

CONSIDERANDO 04: Que es preciso sefialar que el presente caso surge de una
comunicacion emitida por la Direcciéon de Invenciones en ocasiéon a una solicitud de
estatus del registro D2011-0213 que formulé la hoy apelante a dicho departamento; sin
embargo, al surgir de una caducidad que en general opera de pleno derecho y en vista de
que esta seria la tinica via de la que dispone la hoy apelante para una revision jerarquica
de su caso, a fin de garantizar el derecho de defensa, esta alzada de manera excepcional se
avocara al conocimiento del recurso.

CONSIDERANDO 05: Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 152
prescribe que “Los plazos serdn computados de acuerdo al derecho comiin”. En atencién a ello, en
el presente caso cabe remitirnos a lo dispuesto por el Cédigo de Procedimiento Civil de la
Reptblica Dominicana, el cual en su articulo 1,033 (Modificado por la Ley 296 del 30 de
mayo de 1940) establece que “El dia de la notificacion y el del vencimiento no se contarin en el
término general fijado por los emplazamientos.....” (...) “si fuere feriado el uiltimo dia de plazo, éste
serd prorrogado hasta el siguiente”.

CONSIDERANDO 06: Que la comunicacion apelada fue notificada a la parte recurrente el
dia jueves 18 de enero del 2018 y el actual recurso de apelacién por via administrativa fue
interpuesto el dia lunes 05 de febrero del 2018. De conformidad con lo indicado en los
precitados articulos de la Ley 20-00, el dia de vencimiento para la interposicion del recurso
de apelacién por via administrativa fue el sdbado 03 de febrero del 2018 y al ser el mismo
no laborable, por disposicion expresa del precitado articulo 1,033 del Coédigo de
Procedimiento Civil de la Reptiblica Dominicana, automaticamente se prorroga para el
siguiente dia laborable; por lo cual el actual recurso de apelacién fue interpuesto en
tiempo hébil de conformidad con lo dispuesto en la legislacién vigente en su articulo 157
apartado 1.

iv) Desistimiento Recurso de Apelacion

Resolucion No.0055-2016 de fecha 24/04/2016 relativa a la solicitud de registro de la marca
SEACRET TM MUD SOAP bajo expediente No. 2013-30001
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CONSIDERANDO 5: Que en fecha 19 de Febrero del 2015 La parte recurrente
debidamente representada por sus abogados (...) segin poder de fecha 29/01/2015,
Apostillado en fecha 13/02/2105, deposité la instancia contentiva del Formal
Desistimiento del Recurso de Apelaciéon interpuesto contra la resoluciéon No. 000300 de
fecha 29 de Junio del afio 2014, dictada por la Directora de Signos Distintivos, en ocasién
del recurso de oposicién interpuestos por la entidad (...), contra la solicitud de registro
No0.2013-30001 de fecha 25 de Octubre del 2013, correspondiente a la marca SEACRET TM
MUD SOAP (DENOMINATIVA) clase 3.

CONSIDERANDO 6°: Que adicionalmente en fecha 14 de Septiembre del 2015, la parte
recurrente, debidamente representada por su abogada (...), deposité un Acto Notarial de
fecha 24/06/2015 contentivo del Acto de Desapoderamiento y Descargo Reciproco entre la
Parte Recurrente y su abogado apoderado (...), quien era su representante al momento
de la interposicion del recurso de apelacion, quedando apoderados los abogados (...).

CONSIDERANDO 7: Que el Art. 402 del Coédigo de Procedimiento Civil,
dispone indistintamente ” EI desistimiento se puede hacer y aceptar por simples actos bajo firma
de las partes o de quienes la representen y notificados de abogado a abogado”.

CONSIDERANDO 8: Que en virtud de lo precedentemente expuesto en el presente
recurso de apelacion se ha presentado formal desistimiento y que en el caso que nos ocupa
el mismo no entrafia afectacién a prohibiciones absolutas establecidas en la Ley No.20-00,
por lo que esta alzada no se abocard a conocer el fondo del mismo y procede acoger el
desistimiento.

CONSIDERANDO 9: Que el Art. 28, literal b.) de la Ley 107-13 “Sobre Derechos y Deberes
de las Personas en Sus Relaciones con La Administracion Publica, establece: "Podrdan poner fin al
procedimiento administrativo: El desistimiento del solicitante, que no comportara pérdida del
derecho a reiniciar otro procedimiento dentro de los plazos legales”.

Resolucion No.0017-2016 de fecha 19/02/2016 relativa a la solicitud de Compensacion del Plazo de
Vigencia de la Patente de Invenciocn COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA TRATAR
ATEROSCLEROSIS, DISLIPIDEMIAS Y AFECCIONES RELACIONADAS bajo registro No.
P2004000907

CONSIDERANDO 7°: Que las apelantes amparan su decision en el articulo 151 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial el cual establece que “... el solicitante puede retirar su
solicitud mientras se encuentre en trdmite....”, no obstante, cabe indicar que en el presente
caso, tal como se verifica en el escrito de fecha 19 de septiembre del 2013, el desistimiento
presentado por las apelantes se refiere al Recurso de Apelacién interpuesto contra la
decisioén del Departamento de Invenciones en ocasion de la Solicitud de Compensacion del
Plazo de Vigencia de la Patente P2004000907 concedida en fecha 14 de agosto del 2012, no
a la solicitud de la patente; de modo que no aplican las disposiciones del articulo 151
invocado por las apelantes.
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CONSIDERANDO 8°: Que el articulo 402 del Coédigo de Procedimiento Civil de la
Reptblica Dominicana establece que “El desistimiento se puede hacer y aceptar por simples
actos bajo firma de las partes o de quienes las representen, y notificados de abogado a abogado”.

CONSIDERANDO 9°: Que la Seccién 2° de la Ley 107-13 sobre Derechos y Deberes de las
Personas en Relaciéon con la Administraciéon Puablica versa sobre el Procedimiento de
dictado de actos y el articulo 28, establece: “Formas de finalizacion. Pondrin fin al
procedimiento administrativo: ....... b. El desistimiento del solicitante, que no comportard pérdida
del derecho a reiniciar otro procedimiento dentro los plazos legales....”

CONSIDERANDO 10°: Que el desistimiento puede interponerse en cualquier momento,
antes de que sea emitida la decisién o resolucion impugnada, como ocurre en el presente
caso.

CONSIDERANDO 11°: Que en virtud del desistimiento del recurso de apelacién al cual se
acogieron las apelantes, la decisiéon de que no procede la Solicitud de Compensacién del
Plazo de Vigencia de la Patente No. P2004000907 para la protecciéon de la invencién
titulada “COMPOSICIONES PARA TRATAR ARTEROSCLEROSIS, DISLIPIDEMIAS Y
AFECCIONES RELACIONADAS; dictada por el Departamento de Invenciones de la
ONAPI en fecha 08 de noviembre del 2012, es firme en sede administrativa.

Resolucion No.0042-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la accion en cancelacion del nombre
comercial REENIKE SHOES bajo registro No. 104224

CONSIDERANDO 6: Que en fecha 05 de junio de 2018, la parte recurrente (...),
debidamente representada por sus abogados (...)y (...), deposité ante esta Oficina
Nacional un escrito contentivo del retiro del presente recurso de apelaciéon indicando lo
siguiente:”...tiene a bien por este medio RETIRAR su RECURSO DE APELACION contra
la Resolucién No. 00077 de fecha 09 de febrero de 2018, mediante la cual se rechaza su
solicitud de reconsideracién de la resolucién que rechazé su accién en cancelacién contra
el registro No. 104224 para el nombre comercial REENIKE SHOES, toda vez que dicho
registro ha sido cancelado mediante resolucion rendida en el marco de otro proceso”.

(..)

CONSIDERANDO 9: Que tal como se ha indicado ut supra, en el caso actual la entidad
(...), present6 una accién inicial de cancelacién contra el registro No. 104224 de fecha 15
de junio de 1999, que protege el nombre comercial REENIKE SHOES, cuyo titular es (...),
la cual fue rechazada mediante la Resoluciéon No.000318 de fecha 15 de julio de 2016, dada
por el Departamento de Signos Distintivos, por la acciéon en cancelacién haber sido
interpuesta después de vencido el plazo de cinco afios contados a partir de la fecha de
concesioén del registro del signo en pugna y por no haberse demostrado actos de mala fe.
Contra esta resolucion, la entidad comercial (...), interpuso un recurso de reconsideraciéon
en fecha 30 de septiembre de 2016, el cual fue declarado inadmisible por medio de la
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Resoluciéon No. 000077 de fecha 09 de febrero de 2018, emitida por el Departamento de
Signos Distintivos, en razén de que el referido recurso fue interpuesto fuera del plazo
indicado por la Ley que rige la materia. Al no estar conforme con la decisién, la entidad
(...), interpuso el presente recurso de apelacion en fecha 02 de abril de 2018, sin embargo,
en fecha 05 de junio de 2018, presento el retiro del referido recurso de apelacion.

CONSIDERANDO 10: Que al recurrente retirar el recurso de apelacion, este desiste de la
pretensién que impugna la decisién emitida por el Departamento de Signos Distintivos y
visto que en el caso que nos ocupa el mismo no entrafia afectacion a prohibicién absoluta o
de orden publico, esta alzada procede acoger el desistimiento del presente recurso de
apelacion de modo que no corresponde conocer el fondo del mismo y procede ordenar el
cierre administrativo del actual recurso de apelaciéon

Resolucion No.0035-2020 de fecha 26/02/2020 relativa a la solicitud de registro de patente
INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR ESTIMULADOR DE COLONIAS 1 (CSF-
1R) bajo expediente No. P2018-0008

CONSIDERANDO 6: Que en la instancia mediante la cual la apelante solicita dejar sin
efecto el recurso de apelaciéon administrativa indica textualmente lo siguiente: “RE:
Solicitud de Registro de Patente de Invencién PCT/US2016/042917 Titulo: "Inhibidores
del Receptor del Factor Estimulador de Colonias 1 (CSF-1F)" Solicitante: (...) Fecha de
Presentacion Internacional: 19 de julio del 2016 Fecha de Solicitud Nacional: 09 de enero
del 2018 No. de Solicitud: P2018-0008. Sefiora Directora: Por medio de la presente, tenemos
a bien DEJAR SIN EFECTO la solicitud de apelacién a la resolucién No. 203-2019 de fecha
27 de mayo 2019 de la patente de invencién de referencia, presentada en fecha 09 (sic) de
enero (sic)del 2019”

CONSIDERANDO 7: Que en vista de que la precitada instancia carecia de algunas
informaciones que son necesarias para completar el proceso del retiro del recurso, la
Oficina a través de la Consultoria Juridica, mediante comunicacién No. 0005-2020 de fecha
24 de enero del 2020, solicit6 a la apelante que depositara instancia en la cual indicara la
fecha correcta de la interposicion del recurso de apelacion por via administrativa, asi como
las generales del representante legal de la solicitante de la patente, que conforme poder
depositado por ante la oficina junto con la solicitud de registro de la patente se evidencia
que la Dra. (...) es representante legal de la entidad (...). La apelante mediante instancia de
fecha 27 de enero del afio 2020, suscrita por la Dra. (...), recibida en esta Oficina el dia 28
de enero del 2020, indica: “RE: Escrito referente a patente de invencién-Solicitud
PCT/US2016/042917. Titulo: "Inhibidores del Receptor del Factor Estimulador de
Colonias 1 (CSF-1F) Solicitantes: (...). Fecha de Presentacion Internacional: 19 de julio del
2016. Fecha de Solicitud Nacional: 9 de enero del 2018. No. de Solicitud: P2018-0008. Sefior
Director: Por medio de la presente instancia, quien suscribe, Dra. (...), dominicana, mayor
de edad, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad y electoral no. (...), con
estudio profesional abierto en el edificio (...), de esta ciudad; realiza el ESCRITO
REFERENTE respondiendo a requerimiento de fecha 27 de enero 2020, a continuacion lo
solicitado: Representante Legal: Dra. (...) , dominicana, mayor de edad, soltera, abogada,
portadora de la cédula de identidad y electoral no. (...), con estudio profesional abierto en
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el edificio (...), de esta ciudad. La fecha correcta de la interposicion del recurso de
apelacion es 17 de junio del 2019 (copia Anexa)”

CONSIDERANDO 8: Que el articulo 402 del Cédigo de Procedimiento Civil de la
Reptblica Dominicana establece que “El desistimiento se puede hacer y aceptar por simples
actos bajo firma de las partes o de quienes las representen, y notificados de abogado a abogado”.

CONSIDERANDO 9: Que la Seccién 2° de la Ley 107-13 sobre Derechos y Deberes de las
Personas en Relacion con la Administracién Pablica versa sobre el Procedimiento de
dictado de actos y el articulo 28, establece: “Formas de finalizacion. Pondrin fin al
procedimiento administrativo: ....... b. El desistimiento del solicitante, que no comportard pérdida
del derecho a reiniciar otro procedimiento dentro los plazos legales....”

CONSIDERANDO 10: Que el desistimiento puede interponerse en cualquier momento,
antes de que sea emitida la decisién o resoluciéon impugnada, como ocurre en el presente
caso.

CONSIDERANDO 11: Que por las razones anotadas no procede avocarse a conocer el
fondo del presente caso, por lo que esta alzada procede a acoger el desistimiento del
Recurso de Apelacion solicitado por la entidad (...) a través de su representante y ordenar
el archivo definitivo del expediente.

CONSIDERANDO 12: Que en virtud del desistimiento del presente recurso de apelacion
por via administrativa, la apelante renuncia a las pretensiones que impugna ante esta
Direccién General sobre la declaratoria de abandono de la solicitud de patente P2018-0008
denominada “INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL FACTOR ESTIMULADOR DE
COLONIAS 1 (CSF-1F)”, dictada por el Departamento de Invenciones de la ONAPI en
fecha 27 de mayo del 2019; por lo que esta alzada se encuentra desapoderada de dicho
recurso, de modo que no corresponde conocer el fondo del presente caso, ya que la
Resoluciéon No. 203-2019 del 27 de Mayo del 2019, pronunciada por el Departamento de
Invenciones, queda firme.

1.7 Acumulacion de Procesos

Resolucion No. 30-2015 de fecha 22/05/2015 relativa a la solicitud de registro de la marca
FENILAR bajo expediente N0.2012-7851 vy la accion en cancelacion contra la marca FENERAL
bajo registro No.142594

(.-.) Que esta alzada al momento de resolver el presente caso se encontraba apoderada de
dos recursos de apelacién, uno relativo a un recurso de oposiciéon contra la solicitud
No.2012-7851 de fecha 28 de marzo del 2012 y otro a una cancelacién por no uso contra el
registro No.144543 de fecha 30 de octubre del 2004. En tal virtud, seran fusionados ambos
recursos con la finalidad de evitar fallos contradictorios, teniendo en cuenta que se trata de
las mismas partes y los mismos signos.
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(..)

CONSIDERANDO 5°: Que conforme a la doctrina, el principio de economia procesal tiene
como proposito lograr en el proceso mayores resultados, con el menor empleo posible de
actividades, recursos y tiempo; exigiéndose que se simplifiquen los procedimientos y se
delimite con precision el litigio.

(...)

CONSIDERANDO 8°: Que en el caso que nos ocupa para fines de andlisis de fondo resulta
pertinente evaluar en primer orden las consideraciones relativas a la accién en cancelacién
por no uso, aun cuando fue interpuesta con posterioridad al recurso de oposicién, debido
a que el fundamento del recurso de oposicion es la existencia del registro No. 142594 de
fecha 30 de julio del 2004 correspondiente a la marca FENERAL (DENOMINATIVA) clase
5 objeto de la cancelacién por no usos.

Resolucion No. 003-2020 de fecha 24/01/2020 relativo a la accién en cancelacion por no uso parcial
de la marca XETIVA bajo registro No. 155833

CONSIDERANDO 8°: Que la parte recurrida,(...)., solicité en fecha 05 de octubre de 2018 la
fusién de los expedientes relativos al recurso de apelacién interpuesto por la misma en
contra de las Resoluciones ntims. 000118, 000119 y 000114 de fecha 31 de marzo de 2017,
respectivamente, y el recurso de apelacion interpuesto por (...), en contra de la Resolucion
No. 000037 de fecha 17 de febrero de 2017, relativo al registro No. 155833 de fecha 29 de
agosto de 2006. En este sentido, esta alzada tiene a bien indicar que no procede acoger el
pedimento relativo a la fusién de los expedientes relativos a las resoluciones anteriormente
indicadas, ya que no existe conexidad ni litispendencia en el caso de la especie, en razén de
que los signos envueltos consisten en tres solicitudes diferentes y un registro firme, siendo
este tultimo el signo objeto del presente caso, de manera que no necesariamente van correr
con la misma suerte, por lo que esta alzada estima prudente que cada solicitud y registro
corra su suerte mediante resoluciones por separado, por lo que este plenario procede a
desestimar el pedimento formulado por la parte recurrida.

1.8 Caducidad del Derecho

Resolucion No.0052-2014 de fecha 08/08/2014 relativa a la accion de nulidad de la marca GREEN
MOUNTAIN bajo Registro No. 59782

CONSIDERANDO 11: Que partiendo de lo anterior cabe indicar que en el presente caso el
registro No. 59782 correspondiente a la marca GREEN MOUNTAIN fue otorgado en fecha
15 de noviembre del 1993, debiendo ser renovado en fecha 15 de noviembre del 2013, més
el plazo de gracia de seis meses otorgados por la Ley que rige la materia, de esto se
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desprende que a mas tardar el dia 15 de mayo del 2014 la parte hoy recurrida debi6
efectuar la renovacién de su registro, no apareciendo en nuestra base de datos solicitud de
renovacion alguna, por lo cual es criterio de esta alzada que la accion de que se trata
resulta ser inadmisible toda vez que el titulo que hoy se impugna se encuentra caduco y en
por tanto carece de objeto abocarse a la acciéon interpuesta en virtud del objeto y derecho
que se impugna es inexistente.

CONSIDERANDO 12: Que en el presente caso es pertinente referirse supletoriamente a lo
que establece el derecho comtn cuando la Suprema Corte de Justicia ha establecido que
“las inadmisibilidades procesales no estin enumeradas de manera taxativa en el articulo 44 de la
Ley No834 de 1978 (...) sino en forma puramente enunciativa, segiin se desprende claramente de
los articulos que la rigen, lo que significa que las eventualidades serialadas en ese texto legal no son
las tinicas que pueden presentarse”.(SCJ, Cadm. Civ., Sent. del 2 de octubre del 2002, No.§,
B.J.1103 y Sent. del 28 de enero del 2009, No.8, B.].1178).

CONSIDERANDO 13: Que la jurisprudencia nacional en sentencia No. 164/13 emitida por
el Tribunal Constitucional ha precisado que: " 9.1.3. La falta de objeto tiene como caracteristica
esencial que el recurso no surtiria efecto alguno por haber desaparecido la causa que da origen al
mismo; es decir, careceria de sentido que el Tribunal lo conozca (...)". En atencion a lo expuesto,
esta alzada considera que la accién en nulidad en contra de la marca GREEN MOUNTAIN
ademds de haber prescrito por interponerse fuera del plazo previsto por la ley, se ha
determinado que al momento de avocarnos al estudio de la apelacion del cual esta alzada
estd hoy apoderada, el registro objeto del presente recurso ha caducado en el transcurso
del presente proceso por lo que carece de objeto abocarse al fondo del presente proceso
toda vez que el titulo que se pretende invalidar no existe.

1.9 Nulidad de Actos Administrativos

Resolucion No. 0072-2020 de fecha 15/10/2020 relativa a la solicitud de registro de la marca
FAMILIA de fecha 22/11/2013.

CONSIDERANDO 6°: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 80
numeral (2) establece el plazo que tienen los terceros afectados para interponer recurso de
oposicién, en este orden dispone que: 1) Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial ordenard que se publique un aviso de solicitud del registro, a
costa del solicitante, en el organo oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 2)
Cualquier tercero podrd interponer un recurso de oposicion contra la solicitud de registro
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados desde la publicacion del aviso
referido en el numeral 1). 3) Transcurrido el plazo para la presentacion de oposiciones, la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial resolverd en un solo acto la solicitud y las oposiciones que se
hubiesen interpuesto, conforme al procedimiento del Articulo 154. Si se resuelve conceder el
registro, se expedird al titular un certificado de registro de la marca que contendrd los datos
previstos en las disposiciones reglamentarias.
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CONSIDERANDO 7°: Que al evaluar los elementos que conforman el presente caso se
pudo constatar lo siguiente: i): La solicitud de registro de fecha 22 de noviembre de 2001,
correspondiente a la marca FAMILIA (DENOMINATIVA), en la clase nacional 43 y clase
internacional 24, fue publicada en el Boletin Oficial de esta Oficina Nacional en fecha 15 de
enero de 2002 y ii): El recurso de oposicién a la referida solicitud fue presentado por la
empresa (...) en fecha 29 de enero de 2002, es decir, solo habian transcurrido catorce (14)
dias después de haberse publicado la solicitud de registro afectada. La Direccién de Signos
Distintivos emiti6 indebidamente, no obstante mediar una oposicion a la solicitud, el 15 de
enero del 2002, emiti6 el registro No.124705, correspondiente a la marca FAMILIA clase
internacional 26 a favor de (...). Que dicho registro carece de validez puesto que, es lo que
la doctrina administrativa considera un acto nulo de pleno derecho por ser dictado
prescindiendo del procedimiento establecido en el articulo 80 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial. En consecuencia, el certificado de registro ntm. 124705 de fecha 15
de enero de 2002 esta viciado desde su origen, deviniendo en un acto contrario a derecho
que transgrede el articulo 80 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial ya antes citado.
Esta alzada desea aclarar que la entidad comercial (...) lo Gnico que posee en el marco del
presente proceso es una solicitud de registro de marca que serd evaluada a los fines de
determinar si procede o no acceder a su registro.

1.10 Tutela Efectiva y Derecho de Defensa

Resolucion No.0047-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la accion de cancelacion del nombre
comercial BUDDHA PARTY bajo Registro No. 243182.

CONSIDERANDO 8° Que constituye un deber primordial nuestro, velar por el
cumplimiento de estdndares de respeto a las garantias de un proceso equitativo que logre
tutelar de manera efectiva los derechos de Propiedad Industrial, acatando el debido
proceso que es un principio juridico procesal sustantivo, conforme al cual toda persona
tiene derecho a ciertas garantias minimas, tendentes a asegurar un resultado justo y
diafano y a permitirle tener la oportunidad de ser oido y hacer valer sus pretensiones.

()

CONSIDERANDO 11°: Que tal y como pudo ser evidenciado, el acto contentivo al escrito
de la accién inicial de cancelacion asi como el acto del fallo a quo fueron notificados
irregularmente, pues en el primer acto No.655 de fecha 28 de octubre del 2008, se procedi6
a realizar la notificacién mediante acto de alguacil a domicilio desconocido y en ningtn
momento se realiz6 un traslado al domicilio del titular, cuya direcciéon figuraba
consignada en el registro oficial, y en el segundo acto No0.301/2009 de fecha 02 de julio del
2009, fue notificado al sefior (...), quien segun dicho acto dijo ser empleado del edificio, no
dela SRA. (...).
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CONSIDERANDO 12°: Que cabe en este orden sefalar, que conforme al procedimiento
legal establecido en el articulo 154 de la Ley No.20-00, antes de proceder a notificar a
domicilio desconocido, esta Oficina debe trasladarse a la direccion perteneciente al titular
del registro atacado, salvo en los casos de titulares extranjeros cuyo domicilio oponible es
el de su representante nacional.

CONSIDERANDO 13°: Que en el caso que hoy nos convoca es conveniente destacar que al
no haberse notificado en ningtin momento al titular que obra en el registro, entonces se
estaria configurando un acto de despojo.

(..))

CONSIDERANDO 17°: Que en este caso han sido verificadas faltas procedimentales que
dieron lugar a la indefensioén de la parte interesada, hoy recurrente, dado que la SRA. (...),
no fue notificada correctamente por el Departamento de Signos Distintivos, segtin lo que
establece el articulo 73 del Reglamento de Aplicacién de la Ley No.20-00 sobre Propiedad
Industrial, articulo 154 de dicha ley, la Constituciéon y el Cédigo de Procedimiento Civil
nuestro, lo cual obviamente se traduce en una lesién al derecho de defensa. De modo que
estamos ante una omision que afectaria el derecho de defensa de una de las partes

CONSIDERANDO 18° Que dadas las circunstancias del presente caso conforme al
régimen juridico aplicable la resolucién No.000203 de fecha 30 de abril del 2009 es nula, en
tanto se incurrié en una omisién o incumplimiento de una formalidad legal que por no
haberse observado para dictar tal resolucién, es causa de la nulidad de la misma y
conforme a la doctrina de derecho administrativo, la nulidad del acto administrativo
produce efectos ‘EX TUNC’ -desde entonces-, es decir ‘el acto nulo nunca produce efectos’;
en este sentido conviene precisar que por las razones ya expuestas, en el caso de que se
trata, se declara nula la resolucion apelada por haberse emitido sin tomar en cuenta las
formalidades que establece el Cédigo de Procedimiento Civil de la Reptblica Dominicana
en sus articulos 68 y 69.

1.11 Derecho de propiedad Intelectual Constitucion de la Repuablica

Resolucion No.0049-2014 de fecha 01/08/2014 relativa a la accion de nulidad de la marca
SOBERANO bajo Registro No. 133784.

CONSIDERANDO 10° Que el articulo 52 de nuestra Constituciéon establece que el
“Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de
las obras cientificas, literarias, artisticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas,
signos distintivos y demds producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las
limitaciones que establezca la ley”.

CONSIDERANDO 11°: Que conviene referir lo que la doctrina indica cuando el Profesor
Xavier Seuba de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona indica que “la propiedad
intelectual como derecho humano se diferencia en aspectos esenciales de la propiedad intelectual
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como derecho privado. El enfoque de los derechos humanos parte de una concepcion amplia del
derecho de la propiedad intelectual, poniendo mds énfasis en la funcion social de la misma que en el
aspecto privativo, siendo por tanto su objetivo la mejora del bienestar social y no, la rentabilidad
economica. Por todo ello, la propiedad intelectual como derecho humano debe permitir el respeto y la
satisfaccion de otros derechos humanos. Ademds, y segun ha serialado en el Comité de Derechos
Econdmicos, Sociales y Culturales, existen una serie de diferencias esenciales entre los derechos
humanos y los derechos de propiedad intelectual, quizds entre las mds relevantes el hecho de que los
primeros sean fundamentales mientras que los segundos instrumentales, y el hecho de que asi como
los derechos humanos son inalienables e indisponibles, los derechos de propiedad intelectual son
cesibles y comerciables” (vid., E/C.12/2001/15, de 14 de diciembre de 2001).

CONSIDERANDO 12°: Que en atenciéon a lo expuesto esta alzada establece que los
derechos de exclusiva sobre los signos distintivos deberdn observar su naturaleza
econémica y las limitaciones que establezca la ley de la materia y que determinan el
alcance de su disfrute y mantenimiento.

Resolucion No0.0121-2016 de fecha 26/08/2016 relativa a la solicitud de registro de patentes
COMPOSICIONES Y METODOS PARA TRANSFERENCIA DE ENERGIA
MITOCONDRIAL DE LINEA GERMINAL AUTOLOGA bajo expediente No. P2013-0240.

CONSIDERANDO 7: Que contrario a lo indicado por la apelante, no existe atin el derecho
adquirido alegado por su representada, toda vez que el reconocimiento de un derecho de
exclusiva sobre una patente estd sometido a la observancia de los requisitos y
procedimientos previstos por la Ley 20-00 y el Principio de Territorialidad. Que el presente
caso se trata de una solicitud de patente que atin estaba en fase de evaluacién y durante
esta etapa lo que existe es una expectaticia de derecho; de manera que hasta tanto no se
concede la patente no existe un derecho de exclusiva al amparo del articulo 52 de la
Constitucion, por lo cual la hoy apelante no tiene un derecho protegido por Propiedad
Industrial, es decir, no existe un bien juridicamente protegido y por tanto no aplica lo
argumentado por (...) respecto a la supuesta violacién de la Constitucion.

CONSIDERANDO 8: Que por lo antes indicado no resulta pertinente invocar una
transgresion del articulo 74.2 de la Constitucion que versa sobre los “Principios de
reglamentacion e interpretacion” ni del articulo 40.15 que versa sobre “Derecho a la
libertad y seguridad personal”, ya que como se ha expuesto, en el presente caso no existe
aun un derecho constitucional protegido y ademéds cuando la administracién declar6 el
abandono de la solicitud de patente lo hizo con apego a lo establecido en la ley que rige la
materia (Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial). En todo caso lo que esta alzada debe
validar es si efectivamente el procedimiento de declaratoria de abandono se llev6 a cabo
conforme lo establece la norma especial en materia de Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 19: Que la hoy apelante alega la pérdida de un supuesto derecho

fundamental, en ese sentido es preciso sefialar que dicha argumentacion carece de
pertinencia, pues la declaraciéon de abandono pronunciada por el Departamento de
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Invenciones no afecta ningtn derecho fundamental de los que estan consagrados en
nuestra Carta Magna, conforme se explicé en el Considerando 7 de la presente resolucién
y la tramitacién del proceso bajo anélisis se realiz6 en estricta observancia del Principio de
Legalidad que rige los actos de la administracion; asi como en observancia del debido
proceso.

Resolucion No.0052-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de patente
ANTICUERPOS ANTI-CCL17 bajo expediente No. P2016-0105

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante indica que la resolucién hoy recurrida afecta
de forma contundente el derecho a la propiedad industrial que le confiere la Constitucion
Dominicana en su articulo 52. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha
argumentacion carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud
de patente que estaba en fase de evaluacién y durante esta etapa lo que existe es un
derecho expectaticio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un
derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Ademas, tal
como lo establece la parte infine del citado articulo 525 de la Constitucion, el derecho de
exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la ley que tiene
limitaciones, y una razén de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e internacional;
por tanto, la hoy apelante no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, o sea, no
existe un bien juridicamente protegido.

CONSIDERANDO 19: Que el articulo 75 numeral 1) de nuestra Constitucién establece
como deber de los ciudadanos “Acatar y cumplir la Constitucion y las leyes, respetar y obedecer
las autoridades establecidas por ellas”. De su lado el articulo 5 numeral 1 de la Ley 107-13
sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administraciéon Pablica y de
Procedimiento Administrativo relativo a los “Deberes de las personas en sus relaciones
con la Administracién Pablica” establece que estos deben “Cumplir con lo dispuesto en la
Constitucion, las leyes y el ordenamiento juridico en general”; en consecuencia la obligacion del
pago de la tasa de servicio en el tiempo establecido por la ley que rige la materia, era un
deber de la hoy apelante en el marco del proceso de registro de la patente y por ende las
consecuencias de su inobservancia son de su tnica responsabilidad.

CONSIDERANDO 20: Que por las razones anotadas esta alzada estima que procede la
confirmacién de la declaracién de abandono de la solicitud de patente No. P2016-0105,
denominada “ANTICUERPOS ANTI-CCL17”, a favor (...)

5 Articulo 52.- Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las
obras cientificas, literarias, artisticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y
demds producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la
ley. (el resaltado es nuestro)
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1.12 Derecho de Libertad de Empresa Constitucion de la Reptublica

Resolucion No 0113-2019 de fecha 29/081/2019 relativa a la accion en cancelacion del nombre
comercial WEY TRAVEL bajo registro No. 382385

CONSIDERANDO 24: Que la parte recurrente cita el articulo 50 de la Constitucion
Dominicana relativo a la libertad de empresa. Dicho articulo dispone lo siguiente: «El
Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen
derecho a dedicarse libremente a la actividad econdmica de su preferencia, sin mds limitaciones que
las prescritas en esta Constitucion y las que establezcan las leyes». En el orden de las ideas
anteriores, también cita el parrafo primero del referido articulo, el cual dispone que: «No se
permitiran monopolios, salvo en provecho del Estado. La creacion y organizacion de esos monopolios
se hard por ley. EI Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptardi las medidas que
fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posicion
dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la sequridad nacional». Sobre este
particular, esta alzada entiende oportuno destacar que la cancelaciéon de un nombre
comercial no constituye una violacién al derecho a la libertad de empresa invocado por la
parte recurrente. El hecho de que se haya ordenado la cancelacién del registro de la parte
recurrente no obstaculiza que el titular pueda ejercer una actividad empresarial y
econémica de su preferencia, con las limitaciones y excepciones que disponen la
Constitucion y las leyes, por lo que este plenario estima pertinente dejar constancia que en
el presente proceso se ha procedido con arreglo a la ley especial que rige la materia y no se
ha configurado violacion al derecho constitucional alegado.

1.13 Principio de Confianza Legitima

Resolucion No.0098-2014 de fecha 18/12/2014 relativa al registro N0.5592 del 30 de junio del 2000
correspondiente a la BOTELLA PLASTICA INDUSTRIAL 200 CC.

CONSIDERANDO 23: Que en relacion al Principio de Confianza Legitima invocado por el
recurrente, corresponde aclarar que este no aplica en el presente caso dado que la accién
en nulidad es una figura establecida en la Ley que regula esta materia y todo titular de un
registro concedido estd sujeto a que la validez del mismo sea cuestionada y evaluada en
el marco de las acciones que la Ley contempla para tales fines y en el caso de un derecho
de exclusiva, la concesién tiene un impacto frente a terceros porque afecta el régimen de
competencia y por ello la administracion habrd de ser rigurosa al momento de su
otorgamiento.

Resolucion No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. 5595 de la patente de invencion denominada “POTECITO PLASTICO
INDUSTRIAL 100CC”
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CONSIDERANDO 27: Que en relacion al Principio de Confianza Legitima invocado por el
recurrente, corresponde aclarar que este no aplica en el presente caso dado que la accién
en nulidad es una figura establecida en articulo 34 de la Ley No.20-00. Por tanto todo
titular de un registro concedido eventualmente podria estar sujeto a que la validez del
mismo sea cuestionada y evaluada en el marco de las acciones que la Ley contempla para
tales fines y en el caso de un derecho de exclusiva, la concesion tiene un impacto frente a
terceros porque afecta el régimen de competencia y la nulidad constituye un acto de
excepcion para lo cual esté facultada la Onapi conforme a lo contemplado en el articulo 34
de la norma especial que regula esta materia.

1.14 Observancia del Idioma Oficial en las Pruebas

Resolucion No0.0048-2017 de fecha 22/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente
COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCICLICA PARA EL
TRATAMIENTO DEL Cincer bajo expediente No. P2009-0196

CONSIDERANDO 14: Que el capitulo VII de nuestra Constituciéon versa sobre el idioma
oficial y los simbolos patrios y el articulo 29 establece que “El idioma oficial de la Repiiblica
Dominicana es el espaiiol”. Por su parte la Ley No. 5136 de fecha 18 de julio de 1912, en su
articulo 1 establece “Se declara idioma oficial de la Repiiblica Dominicana la lengua castellana.
Articulo 2.- Toda solicitud, exposicion o reclamo por ante cualquiera de los Poderes del Estado o sus
dependencias serd expuesto por escrito u oralmente, segtin proceda, en idioma castellano, so pena de
no ser tomada en consideracion. En los casos en que tenga que oirse por funcionarios publicos
alguna persona que no hable castellano se le hard asistir del correspondiente Intérprete Oficial.
Asimismo se hardn traducir por los intérpretes correspondientes, los documentos escritos e idioma
extrario de que deba conocer la autoridad publica. Articulo 3.- Todo examen por ante los Centros de
Instruccion de la Repiiblica, a menos que verse sobre aprendizaje de algiin idioma extranjero, no
podrd aceptarse sino en el idioma oficial” La Ley No. 22-63 promulgada el dia 10 de mayo del
afio 1963 requiere la redacciéon en idioma espafiol de documentos sometidos a
conocimiento y fiscalizaciéon de oficinas publicas. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
en su articulo 22 numeral 7 preceptta: “7) A efectos del examen de patentabilidad, el solicitante
proporcionard, a pedido de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, con la traduccidén
correspondiente cuando asi se requiera, uno o mds de los siguientes documentos relativos a una o
mds de las solicitudes extranjeras referidas a la misma invencion que se examina: a) Copia de la
solicitud extranjera; b) Copia de los resultados de exdmenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a la solicitud extranjera; c¢) Copia de la patente u otro titulo de proteccion que se
hubiese concedido con base en la solicitud extranjera.”

CONSIDERANDO 15: Que en virtud de lo antes citado, la administracion para prejuzgar
debe previamente verificar que la documentacién a analizar cumpla con tales requisitos.
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En el presente caso esta alzada ha podido constatar que el Departamento de Invenciones
se extralimit6 y violenté lo preceptuado en nuestra legislacion, al emitir una resolucion
sobre el analisis de un documento cuyo contenido esta en idioma extranjero y por tanto no
cumplié con el debido proceso de verificar que el mismo estuviera traducido en nuestro
idioma oficial, es decir, debi6é dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 22 numeral 7
de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
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II. Invenciones

2.1 Definicion y Periodo de Proteccion Patentes de Invencién

Resolucion No.0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de Compensacion del Plazo de
Vigencia de la Patente de Invencion COMPUESTO DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS
SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDES5 bajo registro No.
P2007-0080

CONSIDERANDO 6°: Que en torno a la figura de la patente, la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), en su ‘Glosario de Términos relativos a Informacién y
Documentacién en materia de Propiedad Industrial” ofrece la siguiente definicion, a saber:
“Patente: 1) Titulo de proteccion juridica de una invencion, concedido -previa solicitud y a
condicion de que se hayan cumplido ciertas condiciones juridicas- por una oficina nacional (o una
oficina regional actuando por cuenta de varios paises). Este titulo tiene por efecto crear una
situacion juridica en la que la invencion patentada normalmente solo puede explotarse con
autorizacion del titular de la patente. La proteccion conferida por una patente estd limitada en el
tiempo (por regla general, su duracion es de 15 a 20 arios a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud o de la concesion del titulo). También estd limitada al territorio del pais o de los paises
interesados. 2) Frecuentemente, la patente reviste la forma de un certificado o de una carta (también
llamada “patente” o “carta patente”), acompariadas de un fasciculo que describe la invencion
patentada”. En http.//web2.wipo.int/wipostad/es/glossary/glossary_terms/#t417

CONSIDERANDO 7°: Que en el caso de la legislacién de la Reptiblica Dominicana la Ley
20-00 establece que la Patente tiene una duracion de veinte (20) afios improrrogables,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Notese que esta disposicion es
la normativa vigente hasta el 1 de marzo del 2008.

CONSIDERANDO 9°: Que todo sistema juridico, al analizar el tema de la duracién de una
patente, entiende que la defensa del derecho de exclusiva del inventor no puede sustraerse
al criterio de temporalidad sin que al hacerlo se lesione el interés de la sociedad en su
conjunto, al retrasar el ingreso en el dominio puablico de una patente ya vencida. Por lo
tanto, en el andlisis de la ponderacion de una extensiéon de su vigencia la ONAPI esta
obligada a tomar en cuenta el posible dafio que se infiera a la sociedad en general, al
dilatar la entrada de un conocimiento o desarrollo al dominio ptublico. Esto asi, porque el
dominio publico es patrimonio colectivo, mismo que se ve perjudicado por la extension
irregular de un derecho temporal a favor del inventor.
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2.2 Aspectos Generales de Proceso de Registro Patentes de Invencion

Resolucion No.0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de Compensacion del Plazo de
Vigencia de la Patente de Invencion COMPUESTO DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS
SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDES5 bajo registro No.
P2007-0080

CONSIDERANDO 22: Que el proceso de concesion de una patente es un acto
administrativo complejo lo que significa que el acto de concesién de la patente depende de
la validez de otros actos previos que le estan conexos. En el caso de la Republica
Dominicana el acto de concesiéon de la patente depende de los actos descritos en los
articulos 11, 12,19, 21 y 22 de la Ley 20-00, en secuencia: presentacion de solicitud, pago de
tasas de servicio, examen de forma, publicacién, examen de fondo, publicaciéon de
concesiéon. En cada una de estas fases hay una serie de requisitos con los cuales debe
cumplir el solicitante y una serie de evaluaciones que debe realizar la Oficina.

Durante la fase de forma la Oficina formula una serie de requerimientos al solicitante; una
vez concluido dicho examen y transcurrido el plazo establecido por la ley, la ONAPI
procedera con la publicacién de la solicitud de patente y cualquier persona interesada
podra presentar observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de la
invenciéon objeto de la solicitud, consignando los fundamentos de hecho y de derecho
pertinentes. Dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicion de aviso
de publicacion de la solicitud, el solicitante deberd pagar la tasa de examen de fondo.

Cumplido este requisito inicia la fase del Examen de Fondo durante la cual la Oficina
examinard la solicitud de patente para determinar si cumple con lo establecido en el
numeral 2 y siguientes del articulo 22 de la Ley 20-00. En caso de no cumplir con alguno
de ellos la oficina notificara al solicitante para que se complete la documentacion
presentada. Concluida esta fase y validado que cumple con los requisitos por la ley, la
Oficina concedera la patente.

Resolucion No.0048-2017 de fecha 22/09/2017 a la solicitud de registro de patentes
COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCICLICA PARA EL
TRATAMIENTO DEL CANCER bajo expediente No. No. P2009-0196

CONSIDERANDO 19: Que durante la fase del Examen de Fondo la Oficina evalda la
solicitud de patente para determinar si cumple con lo establecido en el numeral 2 y
siguientes del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. En caso de que la
solicitud no cumpla con alguno de estos requisitos, la Oficina notifica requerimiento al
solicitante para que complete la documentacién presentada, corrija, modifique o presente
los comentarios o documentos que le convinieran. Por tanto, era durante esta fase que la
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hoy apelante podia hacer ajustes a su solicitud de invencién, incluyendo la modificacion
de las reivindicaciones.

2.2.1 Solicitud en Tramite y Derecho Expectaticio

Resolucion No.0078-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la solicitud de registro de patentes
ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS bajo expediente No. P2010-
0150

CONSIDERANDO 19: Que la hoy apelante indica que fue desprovista de un alegado
derecho fundamental. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha
argumentacion carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud
de patente que atn estaba en fase de evaluacion y durante esta etapa lo que existe es un
derecho expectaticio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un
derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Ademas, el
derecho de exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la
ley que tiene limitaciones y una razén de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e
internacional; por tanto la hoy apelante, no tiene un derecho de Propiedad Industrial
otorgado, o sea, no existe un bien juridicamente protegido; de tal suerte que no aplica lo
argumentado por la sociedad comercial (...) respecto a la supuesta violaciéon de la
Constitucion.

Resolucion No.0052-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de patente
ANTICUERPOS ANTI-CCL17 bajo expediente No. P2016-0105

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante indica que la resolucién hoy recurrida afecta
de forma contundente el derecho a la propiedad industrial que le confiere la Constitucion
Dominicana en su articulo 52. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha
argumentacion carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud
de patente que estaba en fase de evaluacion y durante esta etapa lo que existe es un
derecho expectaticio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un
derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Ademas, tal
como lo establece la parte infine del citado articulo 526 de la Constitucion, el derecho de
exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la ley que tiene

6 Articulo 52.- Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las
obras cientificas, literarias, artisticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y
demds producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la
ley. (el resaltado es nuestro)
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limitaciones, y una razén de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e internacional;
por tanto, la hoy apelante no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, o sea, no
existe un bien juridicamente protegido.

CONSIDERANDO 19: Que el articulo 75 numeral 1) de nuestra Constitucién establece
como deber de los ciudadanos “Acatar y cumplir la Constitucion y las leyes, respetar y obedecer
las autoridades establecidas por ellas”. De su lado el articulo 5 numeral 1 de la Ley 107-13
sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administracién Pablica y de
Procedimiento Administrativo relativo a los “Deberes de las personas en sus relaciones
con la Administraciéon Pablica” establece que estos deben “Cumplir con lo dispuesto en la
Constitucion, las leyes y el ordenamiento juridico en general”; en consecuencia la
obligacion del pago de la tasa de servicio en el tiempo establecido por la ley que rige la
materia, era un deber de la hoy apelante en el marco del proceso de registro de la patente y
por ende las consecuencias de su inobservancia son de su tinica responsabilidad.

2.2.2 Sobre Prérroga de Plazos

Resolucion No.0062-2019 de fecha 27/06/2019 relativa a la solicitud de registro de la patente
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA MEJORADO bajo expediente No. P2010-0203

CONSIDERANDO 16: Que en cuanto al alegato del recurrente de que “es facultad de la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, de acuerdo al articulo 153 de la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial, “prorrogar prudencialmente los plazos sefialados en esta ley o en sus
disposiciones reglamentarias para contestar una accion o responder a alguna notificacion” a
peticion de la parte interesada cuando esté debidamente justificado”. Dicha disposicion legal no
aplica para casos como el actual, ya que se refiere a la facultad de conceder prérrogas para
contestar una accion o responder a alguna notificacion, y el pago de la tasa del examen de
fondo de una patente no entra dentro de ninguno de esos dos supuestos, sino que por el
contrario, la norma especial que regula este tema dispone claramente en su articulo 22.1
que “Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caera de pleno derecho
en abandono y se archivara de oficio

Resolucion No.0146-2016 de fecha 25/11/2016 relativa a la solicitud de registro de la patente
COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL COMO
INHIBIDORES DE PROTEINA QUINASA bajo expediente No. P2005-000154

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante invoca la Regla 82 bis del Reglamento de PCT
y las excepciones contempladas en el articulo 48.2 de dicho Tratado para reclamar un
restablecimiento de derechos. En tal sentido es preciso resaltar que la solicitud de patente
objeto del presente andlisis no se deposité al amparo del Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT) y por ende no debe valorarse como tal y menos beneficiarse de
lo que establece dicho tratado, por lo que en el hipotético caso de que se cumplieran los
supuestos contemplados en el Tratado, que no es el caso, debe tomarse en cuenta que las
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excepciones del articulo 48 del PCT —entiéndase, interrupcioén en los servicios postales o
por pérdida o retrasos inevitables del correo, todo ello con sujecién a la prueba y demas
condiciones que prescriba el reglamento del tratado— aunado a la regla 82 bis del
Reglamento, la cual establece que los Estados contratantes deben desarrollar leyes que
regulen los motivos que se admitirian como excusa por retrasos en el cumplimiento de
algunos plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos y en
la legislaciéon dominicana no se ha realizado desarrollo normativo al respecto.

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada ha podido verificar que durante el examen de
fondo de la solicitud de patente No. P2005-000154 el Departamento de Invenciones le
formul¢ a la solicitante varios requerimientos y para responder el segundo requerimiento
la hoy apelante solicité prérroga adicional al plazo que se le habia otorgado para
responderlo, la cual le fue concedida, siendo el vencimiento de la misma el dia 17 de
agosto del 2011. Sin embargo, el dia 19 de septiembre de 2011, es decir, un mes y dos dias
después de vencido el plazo adicional que le habia sido otorgado, la hoy apelante solicita
otra prérroga para responder el indicado requerimiento, la cual fue rechazada por la
Direccién de Invenciones por entender que era extempordnea, en virtud de que estaba
ventajosamente vencido el plazo para responder dicho requerimiento. Es preciso resaltar
que no es posible prorrogar un plazo que ya esta vencido. La Direccion de Invenciones, de
conformidad con lo establecido en el articulo 22 numeral de 6 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad, emiti6 la resolucién de denegacion de la solicitud de patente No. P2005-000210.

CONSIDERANDO 16: Que de igual forma se ha podido verificar que la resoluciéon dictada
por el Departamento de Invenciones, en ocasién del recurso de reconsideracion, establece
que la hoy apelante argument6 que la razén por la cual no respondi6 el requerimiento fue
porque la persona encargada de manejar el expediente de la patente estaba de licencia
médica y que la prueba depositada es una licencia médica cuya fecha se presta a
confusién, pudiendo interpretarse que correspondia a febrero 2011 u octubre 2011. En tal
sentido es preciso resaltar que independientemente de la fecha establecida en la licencia
médica, lo cierto es que esto no afecta en nada el pronunciamiento hecho por la Direccién
de Invenciones al confirmar la denegacion de la solicitud de patente No. P2005-000154,
pues ese no es un hecho que exime a la representante de Pfizer INC. de la responsabilidad
que tenia de responder, dentro del plazo establecido, el requerimiento que le formul6 el
Departamento de Invenciones.

CONSIDERANDO 17: Que en el presente caso la hoy apelante admite que la fecha de la
prorroga otorgada por el Departamento de Invenciones ya habia expirado y aun estaba
pendiente de responder el requerimiento que le habian formulado. El precitado numeral 6
del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “Si el solicitante no
respondiera a la notificaciéon dentro del plazo establecido”, como ocurrié en el presente
caso, la solicitud de patente “se denegard mediante resolucion fundamentada”; de forma
tal que el Departamento de Invenciones procedié conforme manda la ley que rige la
materia.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante alega que el Departamento de Invenciones, al
denegar la solicitud de patente No. P2005-000154 viol6 el debido proceso. Al respecto
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hemos de resaltar que el articulo 3 numeral 22 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las
Personas en sus Relaciones con la Administracion Publica y de Procedimiento
Administrativo se refiere al Principio de debido proceso, estableciendo que “Las
actuaciones administrativas se realizaran de acuerdo con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitucién y las leyes, con plena garantia de los derechos
de representacién, defensa y contradicciéon.” Esta alzada ha podido verificar que el
Departamento de Invenciones cumpli6 a cabalidad con lo establecido en la norma vigente,
pues le notific6 los requerimientos, le concedi6 el plazo establecido por la ley que rige la
materia para responderlos (tres meses) y mdas atun, para responder el segundo
requerimiento la hoy apelante solicit6 una prérroga, la cual le fue concedida,
otorgandosele tres (03) meses adicionales para que respondiera, sin embargo, a la fecha no
reposa en el expediente respuesta a dicho requerimiento; de manera que los
pronunciamientos del Departamento de Invenciones fueron emitidos de conformidad con
la comprobacion de la contravencion a lo dispuesto por la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial. Por tanto, el Departamento de Invenciones actué con estricto apego a la ley que
rige la materia y por ende en el caso objeto del presente analisis no se configura la
supuesta violacion al debido proceso.

CONSIDERANDO 19: Que la sentencia 339-2012 de fecha 16 de mayo del 2012 evacuada
por la Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, citada por la entidad (...); ademés de que no resulta vinculante para la ONAPI
en virtud de que no agot6 las tltimas instancias jurisdiccionales a los fines de constituirse
en una jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial, contraviene lo establecido en la
ley especial que rige la materia, pues acoge como bueno y vélido el hecho de que un
depositante que no presento su solicitud de patente al amparo del Tratado de Cooperaciéon
en Materia de Patentes (PCT) pueda beneficiarse de las excepciones que contempla dicho
Tratado y ademas considera que una licencia médica, presentada por el representante
legal del solicitante de la patente, sea prueba suficiente para que este no cumpla con los
requisitos establecidos por la ley. En tal sentido es preciso resaltar que ambos criterios
flexibilizan los plazos contemplados en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y
permitirian que los representantes legales de los solicitantes de patentes con el simple
hecho de depositar una licencia médica, de cualquier miembro de su bufete, pueda obviar
el cumplimiento de un requisito que es exigible por la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial.

CONSIDERANDO 20: Que es preciso resaltar el hecho de que la administraciéon esta
consciente del valor y esfuerzo que hacen los innovadores, asociado al registro de una
patente, mismo que se ve severamente afectado por el incumplimiento de un requisito
dentro del plazo establecido por la ley especial que rige la materia (Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial), motivado por razones ajenas a su voluntad; sin embargo, la
legislacion nacional no contempla el restablecimiento de derechos por causales atinentes a
su representante legal. El restablecimiento de derechos es una figura de excepcion y
todavia la legislaciéon nacional no delimita ninguna causal que motivara tal derecho, por lo
que solamente se benefician de esta figura aquellos casos que estén incursos en las
excepciones expresamente citadas en el Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes
(PCT), y por ende, solo se aplica a aquellos casos depositados al amparo del mismo.
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CONSIDERANDO 21: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada estima que procede la confirmacién de la Resolucién 111-2014 relativa a la
solicitud de patente de invencion No. P2005-000154 titulada “COMPUESTOS DE
AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE
PROTEINA QUINASA” presentada por la entidad (...)

Resolucion No.0164-2016 de fecha 28/12/2016 relativa a la solicitud de registro de la patente
“METODO Y APARATO PARA APLICAR PARTICULAS PLASMATICAS A UN LIQUIDO
Y USO PARA DESINFECTAR AGUA bajo expediente No. P2012-021

CONSIDERANDO 8: Que en el presente caso nos encontramos frente a una solicitud de
registro de patente depositada al amparo del Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes (PCT); sin embargo, el hoy apelante no fundamenta su recurso al amparo de lo
establecido en dicho Tratado. Que la Resoluciéon No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director
General relativa a aspectos del Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT)
reguldé una serie de aspectos que rigen el procedimiento de registro de las solicitudes de
patentes depositadas al amparo de dicho Tratado, armonizando la legislacién nacional con
los estandares establecidos en el PCT.

CONSIDERANDO 9: Que el articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su
numeral 1 establece que “El solicitante deberd pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de
patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicion del aviso de publicacion
de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerd de pleno derecho
en abandono y se archivard de oficio.”

CONSIDERANDO 10: Que el hoy apelante admite que el pago del Examen de Fondo lo
efectud varios meses después de vencido el tiempo del cual disponia para efectuar dicho
pago y ahora pretende justificar su falta argumentando que se le venci6 el plazo de los
doce meses establecidos en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, porque la tnica
persona de su oficina que tiene el control de esos plazos se vio humanamente
imposibilitada de realizarlos a causa de una enfermedad, de lo cual someti6é pruebas a la
ONAPI el afio pasado. Esta alzada deja constancia de que las alegadas pruebas de la
enfermedad padecida por quien debi6 efectuar el pago de la tasa de examen de fondo de
la solicitud objeto del presente analisis, no reposan en el expediente del caso hoy
analizado. No obstante a ello, en tal sentido es preciso sehalar que las excepciones
contempladas en el PCT en cuanto al tratamiento de retraso en el cumplimiento de plazos
de una solicitud en Fase Nacional no incluyen la causal invocada por el hoy apelante y
ademas el PCT fija como margen de discrecién de los Estados contratantes exclusivamente
a lo que su ley nacional establezca. En la Reptiblica Dominicana la ley que rige la materia
no hace excepcién respecto a la falta de pago de la tasa de servicio correspondiente al
examen de fondo, basta con que el mismo no se efectie dentro del tiempo establecido,
como ocurrié en el presente caso, para que la solicitud de patente caiga de pleno derecho
en abandono.
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CONSIDERANDO 11: Que en el quinto argumento del presente Recurso de Apelacion el
apelante indica que en virtud del articulo 153 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial la
ONAPI tiene potestad para emitir plazos extraordinarios a discrecién y en razén de ello
solicita un plazo para subsanar el pago del examen de fondo de la solicitud de patente No.
P2012-0219. En tal sentido es preciso aclarar que el precitado articulo se refiere a plazos
“para contestar una accién o responder a alguna notificacion” y ninguno de estos
supuestos se configuran en el caso objeto del presente analisis, ya que para el pago de la
tasa del examen de fondo no media comunicacién alguna por parte de la ONAPIL pues
conforme lo establecido en el numeral 1 del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, el plazo para dicho pago se computa a partir de la aparicion del aviso de
publicacién de la solicitud de patente y de no realizarse dentro del plazo establecido, la
solicitud caerd de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 12: Que la Resolucién No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General
relativa a aspectos del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), reguld, entre
otras cosas, lo siguiente: Plazo para realizar el Pago de la Publicacién Nacional, Plazo para
realizar el Pago de la Primera Tasa de Mantenimiento de Vigencia, la Restauracion del
Derecho de Prioridad, el Restablecimiento del Plazo para el Derecho a la entrada en Fase
Nacional. El Reglamento de aplicaciéon de dicho Tratado, por su parte contempla la
Restauracion del Derecho de Prioridad como una excepciéon que beneficia a las solicitudes
presentadas bajo el amparo del mismo, aplicando dos criterios diferentes: “diligencia
debida” o “involuntariedad”. Es preciso resaltar que los tinicos supuestos admitidos como
excepcion en relacion a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
son la Restauraciéon del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el
Derecho a la entrada en Fase Nacional, de lo que se desprende que la falta de
cumplimiento de pago de tasa de servicio para examen de fondo, dentro del plazo
establecido en la ley, no esta incluido en dichas excepciones.

CONSIDERANDO 13: Que el hoy apelante pretende que se le excuse la inobservancia del
no pago de la tasa de Examen de Fondo de su solicitud de patente, dentro del plazo que
disponia para ello; lo cual no procede, pues tal como se indica en el considerando que
antecede, ni la Ley 20-00 ni el Tratado PCT contemplan esta excepciéon. Mas atn, la ley es
muy clara al establecer que si vence el plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caera
de pleno derecho en abandono, siendo esta precisamente la razén por la cual devino en
abandonada la solicitud de patente de invencion No. P2012-0219, objeto del presente
analisis.

CONSIDERANDO 14: Que el PCT en su articulo 48 numeral 2) letras a) y b) establece que
“Un Estado contratante excusard cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a
dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislacion nacional; b) Un Estado
contratante podrd excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho
Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”; y la Regla 82bis del
Reglamento de Aplicacion de dicho tratado indica “............. Las disposiciones de la legislacion
nacional mencionadas en el Articulo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido excusar los

retrasos en el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los
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derechos, la restauracion, la restitutio in integrum o la continuacion del procedimiento a pesar de la
inobservancia de un plazo, asi como cualquier otra disposicion que prevea la prorroga de los plazos o
que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos”.

CONSIDERANDO 15: Que de una simple lectura del articulo 48 del PCT aunado a la regla
82 bis del Reglamento, se verifica que los Estados contratantes deben desarrollar leyes
internas que regulen los motivos que se admitirian como excusa por retrasos en el
cumplimiento de un plazo, siendo esas disposiciones las que prevén el restablecimiento de
los derechos. En la legislacion dominicana vigente, las tnicas flexibilidades relativas a
inobservancias de plazos son el restablecimiento de la Prioridad y la entrada en Fase
Nacional. Al respecto se debera observar lo dispuesto en los considerandos 6, 7, 8, 9 y 10
de la parte considerativa de la Resoluciéon No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General
Relativa a Aspectos del Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT); asi como lo
dispuesto en los articulos Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Primero de dicha
resolucion que regulan el tratamiento de las solicitudes depositadas al amparo del PCT y
en especial las excepciones relativas al restablecimiento de derechos.

CONSIDERANDO 16: Que en el proceso de revision de la documentacién que conforma el
expediente se pudo verificar que la primera publicacién de la solicitud de patente de
invencién en Fase Nacional denominada “METODO Y APARATO PARA APLICAR
PARTICULAS PLASMATICAS A UN LIQUIDO Y USO PARA DESINFECTAR AGUA”,
expediente No. P2012-0219, a favor del sefior (...), se realiz6 el dia 16 de febrero del 2014,
de manera que a partir de ese dia el solicitante disponia de doce meses para realizar el
pago correspondiente al Examen de Fondo; sin embargo, el mismo lo efectué el dia 10 de
agosto del 2015, momento para el cual estaba ventajosamente vencido el plazo establecido
por la ley que rige la materia, pues ya habian transcurrido cinco (05) meses y veinte y cinco
(25) dias desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago del Examen de Fondo y por
ende, al amparo de lo establecido en el numeral 1 del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, la solicitud de patente cay¢ de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 17: Que la ley que rige la materia es clara al establecer que en caso de
no pago de la tasa de examen de fondo, dentro del plazo establecido, la solicitud cae de
pleno derecho en abandono e inclusive establece que la misma sea archivada de oficio; de
tal suerte que no es necesario siquiera el pronunciamiento del abandono, porque no se
trata de incumplimiento de un requerimiento que hiciere la Oficina, cuyo abandono esta
regulado por el articulo 19 de la Ley 20-00 y en el cual el texto legal si exige un
pronunciamiento formal de la administraciéon, declarando el desinterés o inaccién de la
parte respecto a su solicitud; de forma tal que carece de pertinencia lo argumentado por el
hoy apelante en el sentido de que es incorrecta la declaracion de abandono de la solicitud
de patente de invencién No. P2012-0219 y por tanto la Resolucién 014-2016 dictada por la
Directora de Invenciones de la ONAPI, fue expedida conforme a derecho, pues se emiti6
con estricto apego a la ley.

CONSIDERANDO 18: Que se entiende por Fuerza Mayor un hecho que no se puede
evitar, algo imprevisible, que no se puede pronosticar, es decir, cualquier evento o
situacion que escape al control de una parte y en lo cual no esté envuelta la negligencia o
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falta, como por ejemplo temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras
perturbaciones ambientales mayores, esto es, condiciones severas e inusuales del tiempo.
Por lo antes indicado carece de pertinencia lo argtiido por el hoy apelante, en el sentido
de que el hecho de que la persona responsable de efectuar el pago de la tasa de servicio
correspondiente al Examen de Fondo de la solicitud de patente objeto del presente
analisis estaba enferma, es una causa de fuerza mayor y por ende justifique el no pago de
la indicada tasa de servicio dentro del plazo establecido por la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial en el numeral 1 del articulo 22.

CONSIDERANDO 19: Que el articulo 75 numeral 1) de nuestra Constitucién establece
como deber de los ciudadanos “Acatar y cumplir la Constitucion y las leyes, respetar y obedecer
las autoridades establecidas por ellas”. De su lado el articulo 5 numeral 1 de la Ley 107-13
sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administraciéon Pablica y de
Procedimiento Administrativo relativo a los “Deberes de las personas en sus relaciones
con la Administracion Pablica” establece que estos deben “Cumplir con lo dispuesto en la
Constitucion, las leyes y el ordenamiento juridico en general”; en consecuencia la obligacion del
pago de la tasa de servicio en el tiempo establecido por la ley que rige la materia, era un
deber del hoy apelante en el marco del proceso de registro de la patente y por ende las
consecuencias de su inobservancia son de su tnica responsabilidad.

(..))

CONSIDERANDO 21: Que por las razones anotadas esta alzada estima que procede la
confirmacién de la declaraciéon de abandono de la solicitud de patente No. P2012-0219,
denominada “METODO Y APARATO PARA APLICAR PARTICULAS PLASMATICAS A
UN LIQUIDO Y USO PARA DESINFECTAR AGUA”, a favor THE GENERAL HOSPITAL
CORPORATION.

2.3 Fecha de Presentacion

Resolucion No.0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de Compensacion del Plazo de
Vigencia de la Patente de Invencion COMPUESTO DE PIRIDIN [3,4-B] PIRAZINONAS, SUS
SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE PDES5 bajo registro No.
P2007-0080

CONSIDERANDO 17°: Que la patente y la solicitud de patente producen una serie de
efectos. Estos efectos son el reconocimiento, luego de un riguroso proceso de evaluacion,
de una protecciéon conferida por un periodo de 20 afios a contar desde la fecha de
presentacion de la solicitud. Esta regulacién responde a la naturaleza de la proteccion de
una patente en donde el factor tiempo constituye un aspecto clave para determinar qué es
innovador y los efectos en la prelacién para acceder a un registro. No se trata de un
mandato arbitrario del legislador dominicano sino que responde a estandares
internacionales debidamente consensuados en materia de patentes y que se contemplan en
normas como el articulo 4, literal "a", numeral primero del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial y el articulo 33 del Acuerdo sobre los Aspectos de
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los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de los
cuales la Reptiblica Dominicana es parte.

CONSIDERANDO 18°: Que el limite temporal del derecho de patentes esta vinculado con
la naturaleza del mismo, ya que esta constituye una excepcion al principio general de libre
competencia y el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de la
sociedad no pueda verse paralizado. Por ello, luego de concluido el periodo de
exclusividad la innovacién pasa al dominio publico, por lo cual la extensién inapropiada
del periodo de vigencia de una patente genera impacto negativo en el interés general.

CONSIDERANDO 19°: Es pertinente indicar que el articulo 27 de la Ley No. 20-00
modificado por el articulo 2 de la Ley No.424-06 reviste una singular importancia ya que
establece claramente el momento a partir del cual nace el derecho relativo a la vigencia de
un registro de patente y como regla general establece que “Ia patente tiene una duracion de
veinte (20) arios improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en la

Republica Dominicana”. La fecha de solicitud de una patente es un aspecto clave a
considerar en el proceso de patentes y responde a la previsiéon que hace la ley de la
proteccién provisional, es decir, desde el momento en que se publica la solicitud hasta que
se concede la patente existen ya unos derechos, y dentro de ellos uno de los derechos
imprescindibles para el otorgamiento de la patente, como es el derecho de prioridad,
atribuido como el derecho de preferencia que confiere la instituciéon de registro al inventor
por encima de cualquier otra solicitud de un tercero a los fines de examinar su solicitud de
patente.

CONSIDERANDO 20°: Que de lo antes indicado puede inferirse con facilidad, que
independientemente de que en materia de patentes el acto de concesiéon es constitutivo de
derechos, lo cierto es que, a los términos de la norma, el plazo de vigencia de una solicitud
de patente formalmente presentada, se genera y computa a partir del momento de la
presentacion formal de la solicitud en la Republica Dominicana; siempre que la misma
devenga en una concesion. La presentacion de la solicitud de patente es un acto concreto,
que surte efectos concretos y que marca una situacion juridica definitivamente constituida;
por ende el periodo de proteccién no corre a partir de la concesion, sino a partir de la fecha
de la presentacion inicial de la solicitud de patente.

CONSIDERANDO 21°: Que esta particularidad hace sentido precisamente porque se trata
de una innovacién que se evalta a la luz de un momento determinado, pues el
conocimiento estd en constante desarrollo y los requisitos de patentabilidad: novedad,
aplicaciéon industrial y nivel inventivo deben ser evaluados justamente considerando la
fecha de presentaciéon de la solicitud. Finalmente, concedida la patente el titular tiene
derecho a perseguir las acciones de infracciéon que tuvieron lugar en el interin del proceso
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de registro y que esto lo puede realizar justamente por la forma en que se computa el
periodo de vigencia y la especial naturaleza que tiene una patente.

2.3.1 Requisitos para Otorgar una Fecha de Presentacion

Resolucion No.0111-2019 de fecha 29/08/2017 relativa a la accion de nulidad de registro de la
patente COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA
INHIBICION DE PROTEINA KINASA Y METODOS PARA SU USO bajo registro No. P2000-
000031

CONSIDERANDO 09: Que la instancia recibida por ONAPI en fecha 28 de junio de 2000
y mediante la cual la entidad (...) inform¢ a esta Oficina que tramitarfa una solicitud de
patente a la cual denominaron “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICION DE PROTEINA KINASA Y METODOS
PARA SU USO” indica que “préximamente depositaremos los siguientes documentos: -
Copia certificada de la solicitud de Patente Estadounidense No.60/142,130, depositada en
fecha 2 de julio de 1999, fecha a la cual se solicita el beneficio de PRIORIDAD de
conformidad con lo dispuesto.............. ; - Dos copias de las descripciones y
reivindicaciones de la invencién, - Documento de traspaso de los inventores, - Documento

4

de poder que nos autoriza a actuar a nombre y presentacién de (...), Inc. ......

CONSIDERANDO 10: Que los documentos precedentemente citados fueron depositados
por la entidad (...) en fecha 13 de septiembre de 2000, convirtiéndose en ese momento la
solicitud de patente de invencién denominada “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICION DE PROTEINA KINASA
Y METODOS PARA SU USO” en una solicitud formalmente presentada por ante la
ONAPI, por contener al menos la identificaciéon del solicitante y su domicilio en la
Republica Dominicana, la descripcién y reivindicaciones de la solicitud y el pago de la tasa
de presentacién; conforme lo establece el articulo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial.

(..)

CONSIDERANDO 20: Que respecto al depésito de una solicitud de Patente en la
Reptblica Dominicana y la validez del mismo, es preciso remitirnos a lo dispuesto en el
articulo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual explica claramente los
requisitos minimos para que se considere regularmente depositada la solicitud en la
jurisdiccién nacional; a saber: “Articulo 12. Admision y fecha de depdsito de la solicitud. Se
considerard como fecha de presentacion de la solicitud la fecha de su presentacion ante la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes

64| Pdagina



elementos: a) La identificacion del solicitante y su domicilio en la Republica Dominicana para
efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripcion de la invencion y una o
mds reivindicaciones, c) EI comprobante de pago de la tasa de presentaciones”.

CONSIDERANDO 21: Que atendiendo a ello y visto que la instancia recibida en la Oficina
es una carta fechada 28 de Junio del afio 2000, la cual no incluye descripcién ni
reivindicacién alguna; no estaba acorde con las exigencias minimas que establece el
articulo 12 de la Ley 20-00, dicho depésito no es regular y sélo fue regularizado el dia 13
de septiembre del afio 2000. Determinada la fecha del depésito regular en la jurisdiccion
nacional, se verifica que el mismo se hizo més alla de los 12 meses a partir de la fecha de
prioridad; por lo que dicha solicitud debié ser evaluada tomando la fecha en que se
regularizo el depdsito y sin considerar la prioridad invocada.

24 Reivindicacion del Derecho de Prioridad

Resolucion No.0111-2019 de fecha 29/08/2017 relativa a la accion de nulidad de registro de la
patente COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA
INHIBICION DE PROTEINA KINASA Y METODOS PARA SU USO bajo registro No. P2000-
000031

CONSIDERANDO 16: Que lo que se analiza ante una accién en nulidad es si el registro
per se es valido o no en razén de aspectos procedimentales y de fondo legalmente
establecidos. Que para determinar la prioridad de cualquier solicitud de patente hemos de
remitirnos a lo dispuesto por el articulo 1357 de la Ley 20 00 sobre Propiedad Industrial, el
cual consigna que la prioridad inicia con la presentacién por primera vez de la solicitud en

7 Articulo 135.- Derecho de prioridad. 1) Todo derecho de prioridad previsto por un tratado que vincule a la
Republica Dominicana se regira por las disposiciones pertinentes de ese tratado y, supletoriamente, por las
de esta ley.

2) Una persona que ha presentado una solicitud de patente de invencion o de modelo de utilidad, o de
registro de un disefio industrial o de una marca, en un pais que acuerda reciprocidad para estos efectos a las
personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en la 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.

3) El derecho de prioridad dura doce meses, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en

cualquier pais extranjero, tratandose de patentes de invencion y de modelo de utilidad, y seis meses

tratandose de registros de disefios industriales y marcas. Una solicitud presentada en la Republica
Dominicana al amparo de un derecho de prioridad no sera denegada, invalidada ni anulada por hechos
ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero, y estos hechos
no daran lugar a la adquisicion de ningin derecho de terceros respecto al objeto de esa solicitud. .......
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cualquier jurisdiccién, incluyendo el extranjero, y que el derecho de prioridad de las
solicitudes presentadas al amparo del Convenio de Paris, tiene como duracién 12 meses.

CONSIDERANDO 17: Que la solicitud de patente objeto del presente caso fue depositada
al amparo del Convenio de Paris del cual la Repablica Dominicana es signataria, y el
mismo en su articulo 4 establece “A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de
patente de invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fabrica o de
comercio, en alguno de los paises de la Union o su causahabiente, gozard, para efectuar el deposito
en los otros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mds adelante en el
presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depdsito que tenga valor de
deposito nacional reqular, en virtud de la legislacion nacional de cada pais de la Union o de tratados
bilaterales o multilaterales concluidos entre paises de la Union. 3) Por deposito nacional regular se
entiende todo depdsito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue
depositada en el pais de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. B. - En
consecuencia, el depdsito efectuado posteriormente en alguno de los demds paises de la Union, antes
de la expiracion de estos plazos, no podrd ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en
particular, por otro depdsito, por la publicacion de la invencidn o su explotacion, por la puesta a la
venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrin
dar lugar a ningun derecho de terceros ni a ninguna posesion personal. Los derechos adquiridos por
terceros antes del dia de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan
reservados a lo que disponga la legislacion interior de cada pais de la Union. C. 1) Los plazos de
prioridad arriba mencionados serdn de doce meses para las patentes de invencion y los modelos de
utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fibrica o de
comercio. 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depdsito de la primera solicitud;
el dia del deposito no esta comprendido en el plazo. 3) Si el 1iltimo dia del plazo es un dia legalmente
feriado o un dia en el que la oficina no se abre para recibir el depdsito de las solicitudes en el pais
donde la proteccion se reclama, el plazo serd prorrogado hasta el primer dia laborable que siga. 4)
Deberid ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depdsito serd el punto de partida del
plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud
anterior en el sentido del pdrrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo pais de la Union,
con la condicion de que esta solicitud anterior, en la fecha del deposito de la solicitud posterior, haya
sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspeccion publica y sin dejar
derechos subsistentes, y que todavia no haya servido de base para la reivindicacion del derecho de
prioridad. La solicitud anterior no podrd nunca mds servir de base para la reivindicacion del derecho
de prioridad”.

CONSIDERANDO 18: Que en relaciéon al precitado articulo del Convenio de Paris, esta
alzada tiene a bien destacar que la primera solicitud de la patente objeto de este recurso
corresponde al namero 60/142,130 de fecha 02 de julio del 1999, solicitud depositada por
ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados de Norteamérica. De lo anterior se
desprende que el periodo de prioridad para cualquier otra solicitud en otras jurisdicciones
a ella vinculada, tiene un limite maximo de depésito al 02 de Julio del afio 2000.

CONSIDERANDO 19: Que la resolucién objeto del presente recurso indica que “en la
instancia presentada por la solicitante en fecha 28 del mes de Junio del ario 2000 esta manifiesta su
intencion declarativa de reivindicar beneficio de prioridad de una solicitud de Patente
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Estadounidense No.60/142,130, de fecha 2 de julio de 1999, asi como la identificacion de la
compariia (...), en su calidad de solicitante debidamente representada por la oficina de abogados (...)
y por ultimo el correspondiente recibo de pago, tinicos elementos formales depositados a ese
momento”; siendo el dia 13 de septiembre del 2000 que la solicitante dio formal
cumplimiento a lo establecido en la letra b) del articulo 12 de la Ley 20-00 y por ende esta
es la fecha en la cual la solicitud de patente P2000-000031 cumplié con los requisitos
establecidos por la Ley 20-00 respecto al deposito; de tal suerte que a la luz de lo que
establece la ley que rige la materia, esta es la fecha cierta de presentacion de la solicitud;

(..).

CONSIDERANDO 21: Que atendiendo a ello y visto que la instancia recibida en la Oficina
es una carta fechada 28 de Junio del afio 2000, la cual no incluye descripcion ni
reivindicacién alguna; no estaba acorde con las exigencias minimas que establece el
articulo 12 de la Ley 20-00, dicho depésito no es regular y sélo fue regularizado el dia 13
de septiembre del afio 2000. Determinada la fecha del depésito regular en la jurisdiccion
nacional, se verifica que el mismo se hizo més alla de los 12 meses a partir de la fecha de
prioridad; por lo que dicha solicitud debi6é ser evaluada tomando la fecha en que se
regularizo el depésito y sin considerar la prioridad invocada.

(..))

CONSIDERANDO 22: Que lo anterior se encuentra corroborado en lo dispuesto por el
articulo 11 del reglamento de Aplicacion de la Ley 20-00, el cual dispone que “Cuando se
reivindique la prioridad de una solicitud extranjera, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 135
de la Ley de Propiedad Industrial, deberdn ser cumplidos todos los requisitos exigidos por dicho
articulo en los plazos indicados. El incumplimiento de dichos requisitos en los plazos establecidos,
dard lugar a la pérdida del derecho de prioridad reivindicado y se procederd como si la prioridad
jamds hubiese sido invocada.”

CONSIDERANDO 23: Que tal como ha quedado evidenciado en los considerandos ut
supra, en principio la sociedad comercial (...). inform6 a la administracién que tramitaria
una solicitud de patente y posteriormente deposité la documentacién establecida por la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que correspondia asignar la fecha de
presentacion nacional que fue el 13 de septiembre del 2000, momento para el cual estaba
vencido el plazo para invocar la prioridad de la solicitud de patente estadounidense No.
60/142,130; y tal como lo consigna la resolucién No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012,
emitida por el Departamento de Invenciones, objeto del presente recurso, esto no fue
observado oportunamente por el examinador.

2.5 Abandono por omisiéon pago examen de fondo
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Resolucion No.0071-2014 de fecha 20/10/2014 relativo a la solicitud de registro de la
Patente COMPOSICIONES LIMPIADORAS ACIDAS bajo expediente No.
P2006000228

CONSIDERANDO 11: Que el abandono es la forma de terminacion especial de un
procedimiento administrativo que tiene lugar mediante una declaracion de Ila
administracién cuando, paralizado por causas imputables al interesado, este no remueve
el obstaculo dentro del plazo que la Ley sefiala.

CONSIDERANDO 12: Que de acuerdo a lo consignado en el articulo 22 de la ley No. 20-00
sobre Propiedad Industrial “1) El solicitante deberd pagar la tasa de examen de fondo de la
solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicion del aviso de
publicacion de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerd de
pleno derecho en abandono y se archivard de oficio”. Que esta alzada deja constancia que la
féormula legal estipulada bajo este articulo es particular toda vez que no media la
exigencia de emisién de resolucién previa para que de plano opere el efecto del abandono.
Por lo cual verificado el transcurso del tiempo sin observar el solicitante el requisito del
pago del examen de fondo en el tiempo estipulado la solicitud caerd de pleno derecho en
abandono y se archivara de oficio.

CONSIDERANDO 13: Que al revisar la documentaciéon que conforma el expediente
pudimos constatar que en fecha 16 de marzo del 2007 el Departamento de Invenciones de
esta Oficina Nacional en virtud del articulo 13 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, notific6 al solicitante la conclusién del examen de forma indicandole que el
plazo para el pago de los derechos de publicacién es de 18 meses, contados a partir de la
fecha de la solicitud, considerandose abandonada de no ser realizado el pago dentro del
plazo establecido, el solicitante realiz6 el pago correspondiente a la publicacién en fecha 27
de marzo del 2007, en fecha 15 de mayo del 2007 fue publicada la solicitud P2006-0228, por
lo que a partir de esta fecha comenzaba a correr el plazo de 12 meses para la realizacion
del pago del examen de fondo, el cual fue realizado posteriormente en fecha 19 de mayo
del 2008, es decir, fuera del plazo consignado en la ley para tales fines.

CONSIDERANDO 14: Que en la especie la solicitud No. P2006-0228 correspondiente a la
patente de invencion COMPOSICIONES LIMPIADORAS ACIDAS fue declarada en
abandono en virtud de que la parte recurrente no habia cumplido con el pago
correspondiente al examen de fondo, en el plazo concedido por la ley de 12 meses
contados desde la fecha de aparicién del aviso de publicacién de la solicitud.

Resolucion No.0032-2015 de fecha 22/05/2015 relativa a la solicitud de registro de la patente
TARJETA DE TRANSACCION bajo expediente No.P2003000679

CONSIDERANDO 9: Que en virtud de lo antes expuesto cabe indicar, que el abandono se
produce cuando se deja de hacer el pago dentro del plazo y la forma que establece la Ley.
En casos como el actual, tal y como lo establece al articulo 22.1 antes citado, el abandono
opera de pleno derecho. De modo que en el caso que nos ocupa el s6lo hecho de que la
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entidad comercial (...), no realizara el pago de examen de fondo en el plazo de los 12
meses que establece la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, origina el abandono de
pleno derecho, es decir lo produce la misma norma juridica, sin requerimiento o instancia
de parte y la autoridad lo que hace es una constatacion.

CONSIDERANDO 10: Que conforme fue evidenciado, la publicacién de la solicitud
correspondiente a la patente de invenciéon No.P2003000679 denominada ‘TARJETA DE
TRANSACCION’ fue realizada en fecha 30 de noviembre del 2003; sin embargo la
solicitante (...), procedi6 a realizar el pago del examen de fondo en fecha trece 13 de enero
del afio 2005, cuando debi6é pagarlo el 30 de noviembre del 2004, por tanto, dicho pago se
realiz6 fuera del plazo de los 12 meses que establece el articulo 22 numeral 1 de la Ley
No.20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 11: Que la recurrente deposita algunas comunicaciones emitidas por el
Departamento de Invenciones donde se observa que el Departamento de Invenciones
indica el plazo de cudndo debe realizar su pago de examen al fondo. Al respecto cabe
indicar que el plazo de 12 meses para el pago de las tasas correspondientes al examen de
fondo, que se encuentra establecido por el Art. 22 numeral 1 de la Ley No.20-00, se
reputard conocido por todos los ciudadanos de la Reptblica de acuerdo a las presuncion
establecida en el art. 1 del Cédigo Civil Dominicano; por lo que el recurrente no puede
alegar ignorancia de ninguna disposicion que se encuentre vigente en el territorio de la
Republica. Por otro lado, la norma reguladora en ninguna de sus disposiciones establece
como una obligacién de esta Oficina el realizar una notificaciéon recordando el vencimiento
del plazo para el pago correspondiente al examen de fondo de una solicitud de patentes,
por tanto, es obligacién del interesado el estar atento al vencimiento de los plazos a los
fines de mantener la vigencia de sus derechos.

CONSIDERANDO 12: Que en el presente caso fueron evidenciados algunos pagos
posteriores correspondientes a las anualidades de la patente denominada ‘TARJETA DE
TRANSACCION’, sin embargo, cabe sefialar, que el hecho de que el solicitante de dicha
patente siguiera pagando las anualidades, después de que procedia la declaracion de
abandono de pleno derecho, no regulariza la situacién en la que se encontraba la solicitud,
por tanto, lo que procederia en este caso, es reembolsar los pagos correspondientes a esas
anualidades.

Resolucion No0.0121-2016 de fecha 26/08/2016 relativo a la solicitud de registro de patentes
COMPOSICIONES Y ~ METODOS PARA  TRANSFERENCIA DE ENERGIA
MITOCONDRIAL DE LINEA GERMINAL AUTOLOGA bajo expediente No. P2013-0240.

CONSIDERANDO 9: Que en el presente caso nos encontramos frente a una solicitud de
registro de patente depositada al amparo del Tratado de Cooperaciéon en Materia de
Patentes (PCT) acogiéndose a la fase nacional. Que la Resoluciéon No. 001-2011/DIR-
ONAPI del Director General relativa a aspectos del Tratado de Cooperacién en Materia de
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Patentes (PCT) regul6 una serie de aspectos que rigen el procedimiento de registro de las
solicitudes de patentes depositadas al amparo de dicho Tratado, armonizando la
legislacion nacional con los estandares establecidos en el PCT.

CONSIDERANDO 10: Que el articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su
numeral 1 establece que “El solicitante deberd pagar la tasa de examen de fondo de la solicitud de
patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicion del aviso de publicacién
de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerd de pleno derecho
en abandono y se archivard de oficio.” La redaccién es clara al establecer que en caso de no
pago de la tasa de examen de fondo, la solicitud cae de pleno derecho en abandono e
inclusive establece que la misma sea archivada de oficio; de tal suerte que no es necesario
el pronunciamiento del abandono, porque no se trata de incumplimiento de un
requerimiento que hiciere la Oficina, cuyo abandono esta regulado por el articulo 19 de la
Ley 20-00 y en el cual el texto legal si exige un pronunciamiento formal de la
administracién, declarando el desinterés o inaccién de la parte respecto a su solicitud; sino
que el presente caso se trata del incumplimiento del pago de la tasa de servicio del examen
de fondo, cuyo abandono opera de pleno derecho.

CONSIDERANDO 11: Que la hoy apelante admite que una vez estuvo en conocimiento de
que habia iniciado a correr el plazo que establece la ley para cumplir con el pago de la tasa
correspondiente al Examen de Fondo, decidi6 tomarse unos meses para observar el
desarrollo de la solicitud internacional; tiempo este que sobrepasé los doce meses de los
que disponia para efectuar dicho pago y ahora pretende justificar su falta arguyendo que
se le venci6 el plazo porque el sistema informdtico no emitié la alerta para recordarle a
tiempo el vencimiento, lo cual supuestamente se debié a un apagoén general de mas de 8
horas que sufri6 el pais el dia 17 de mayo del 2015 y que le ocasioné pérdida de
informaciones que no pudo recuperar. En este sentido es preciso sehalar que las
excepciones contempladas en el PCT en cuanto al tratamiento de retraso en el
cumplimiento de plazos de una solicitud en Fase Nacional no incluyen la causal invocada
por la hoy apelante y ademas el PCT fija como margen de discrecién de los Estados
contratantes exclusivamente a lo que su ley nacional establezca. En la Republica
Dominicana la ley que rige la materia no hace excepcién respecto a la falta de pago de la
tasa de servicio correspondiente al examen de fondo, basta con que el mismo no se efectte
dentro del tiempo establecido, como ocurrié en el presente caso, para que la solicitud de
patente caiga de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 12: Que la Resolucion No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General
relativa a aspectos del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regulo, entre
otras cosas, lo siguiente: Plazo para realizar el Pago de la Publicacién Nacional, Plazo para
realizar el Pago de la Primera Tasa de Mantenimiento de Vigencia, la Restauracién del
Derecho de Prioridad, el Restablecimiento del Plazo para el Derecho a la entrada en Fase
Nacional. El Reglamento de aplicacién de dicho Tratado, por su parte contempla la
Restauracion del Derecho de Prioridad como una excepciéon que beneficia a las solicitudes
presentadas bajo el amparo del mismo, aplicando dos criterios diferentes: “diligencia
debida” o “involuntariedad”. Es preciso resaltar que los tinicos supuestos admitidos como
excepcion en relacion a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
son la Restauraciéon del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el
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Derecho a la entrada en Fase Nacional. En el presente caso lo que se pretende es que se le
excuse la inobservancia del plazo de pago del Examen de Fondo, atin cuando el
reglamento de aplicacién no hace excepcién expresa sobre el pago de la tasa del Examen
de Fondo, que fue por lo cual devino en abandono la solicitud de patente de invencién No.
P2013-0240, objeto del presente anélisis. Ademas, vale sefialar que si bien es cierto que la
solicitud de patente P2013-0240 fue realizada al amparo del PCT, no menos cierto es que
dicho Tratado no contempla excepcién en el caso de incumplimiento de pago de tasa de
servicio por concepto de Examen de Fondo y sélo hay restauracion del derecho de
Prioridad y restablecimiento del plazo para el derecho a la entrada en fase nacional.

CONSIDERANDO 13: Que las flexibilidades respecto al tratamiento de los plazos es
reconocida en otros acuerdos internacionales de los cuales la Reptiblica Dominicana no es
Parte; por lo cual los pronunciamientos hechos por autoridades internacionales no son
vinculantes, pues ademas de que esos paises son Parte del Tratado sobre el Derecho de
Patentes, del 2000 (PLT) y del Convenio de la Patente Europea (EPC), tienen incorporado
en sus legislaciones los supuestos de la figura de “restitutio in integrum” y la Republica
Dominicana ni es signataria de dicho Tratado ni tiene incorporada en su legislacion dichos
supuestos. La administracion se rige por el Principio de Legalidad y en consecuencia no
puede aplicar estindares que no son parte del ordenamiento nacional.

CONSIDERANDO 14: Que el PCT en su articulo 48 numeral 2) letras a) y b) establece que
“Un Estado contratante excusard cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a
dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislacién nacional; b) Un Estado
contratante podrd excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho
Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”; y la Regla 82bis
del Reglamento de Aplicacion de dicho tratado indica “............. Las disposiciones de la
legislacion nacional mencionadas en el Articulo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido
excusar los retrasos en el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el
restablecimiento de los derechos, la restauracion, la restitutio in integrum o la continuacion del
procedimiento a pesar de la inobservancia de un plazo, asi como cualquier otra disposicion que
prevea la prorroga de los plazos o que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos”.

CONSIDERANDO 15: Que de una simple lectura del articulo 48 del PCT aunado a la regla
82 bis del Reglamento, se verifica que los Estados contratantes deben desarrollar leyes
internas que regulen los motivos que se admitirian como excusa por retrasos en el
cumplimiento de un plazo, siendo esas disposiciones las que prevén el restablecimiento de
los derechos. En la legislacion dominicana vigente, las tnicas flexibilidades relativas a
inobservancias de plazos son el restablecimiento de la Prioridad y la entrada en Fase
Nacional. Al respecto se debera observar lo dispuesto en los considerandos 6, 7, 8, 9 y 10
de la parte considerativa de la Resoluciéon No. 001-2011/DIR-ONAPI del Director General
Relativa a Aspectos del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT); asi como lo
dispuesto en los articulos Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Primero de dicha
resolucion que regulan el tratamiento de las solicitudes depositadas al amparo del PCT y
en especial las excepciones relativas al restablecimiento de derechos.

CONSIDERANDO 16: Que en el proceso de revision de la documentacién que conforma el
expediente se pudo verificar que la primera publicacion de la solicitud de patente de
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invencion en Fase Nacional denominada “COMPOSICIONES Y METODOS PARA
TRANSFERENCIA DE ENERGIA MITOCONDRIAL DE LINEA GERMINAL
AUTOLOGA”, expediente No. P2013-0240, a favor THE GENERAL HOSPITAL
CORPORATION, se realiz6 el dia 30 de junio del 2014, de manera que a partir de ese dia la
solicitante disponia de un afio para realizar el pago correspondiente al Examen de Fondo,
sin embargo, el mismo lo efectu6 el dia 02 de octubre del 2015, momento para el cual
estaba ventajosamente vencido el plazo establecido por la ley que rige la materia, pues ya
habian transcurrido tres (03) meses y dos (02) dias desde la fecha de vencimiento del plazo
para el pago del Examen de Fondo.

CONSIDERANDO 17: Que por lo antes indicado carece de pertinencia lo argtiido por la
hoy apelante, en el sentido de que la pérdida de informacion que tenia registrada en su
agenda electrénica es una causa que al amparo del PCT justifica el no pago de la tasa de
servicio correspondiente al Examen de Fondo dentro del plazo establecido por la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial en el numeral 1 del articulo 22.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante, en el numeral 34 del recurso objeto del
presente analisis, manifiesta estar consciente de lo que conlleva el no cumplimiento de
pago de la tasa de examen de fondo y por ende debi6é implementar todas las alternativas
de las que disponia para recordar la fecha de vencimiento del pago de la indicada tasa y
no limitarse solo a registrarlo en agendas electronicas. Ademas, el articulo 75 numeral 1)
de nuestra Constitucion establece como deber de los ciudadanos “Acatar y cumplir la
Constitucion y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas”. De su lado el
articulo 5 numeral 1 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones
con la Administraciéon Pablica y de Procedimiento Administrativo relativo a los “Deberes
de las personas en sus relaciones con la Administraciéon Pablica” establece que estos deben
“Cumplir con lo dispuesto en la Constitucién, las leyes y el ordenamiento juridico en
general”; en consecuencia la obligacion del pago de la tasa de servicio en el tiempo
establecido por la ley que rige la materia, era un deber de la hoy apelante en el marco del
proceso de registro de la patente y por ende las consecuencias de su inobservancia son de
su Unica responsabilidad.

(-..)

CONSIDERANDO 22: Que sin perjuicio de lo expuesto y a modo ilustrativo, conviene
indicar que las excepciones que contempla el PCT se refieren béasicamente a: 1.-
restablecimiento de derechos por incumplido del plazo para entrar en fase nacional y 2.-
considerar cumplido el requisito siempre y cuando el retraso en el cumplimiento se deba a
interrupcion en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, esto
con sujecion a la prueba y demas condiciones que prescriba el Reglamento. Con respecto a
este ultimo, el articulo 48 del PCT establece: “Retraso en el cumplimiento de ciertos plazos. 1)
Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a una
interrupcion en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se considerard
cumplido en los casos y con sujecion a la prueba y demds condiciones que prescriba el

Reglamento.......... ”

CONSIDERANDO 23: Que tanto el PCT como su reglamento son muy claros al establecer
que la pérdida o retrasos inevitables de correo se refiere a envio de documentos a través
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del servicio de correo postal y para que tenga validez debe cumplirse entre otras
condiciones las siguientes: a) que el documento o la carta haya sido puesta cinco dias del
vencimiento del plazo y b) que dicha prueba sélo serda admisible cuando la expedicién
haya tenido lugar por correo certificado.

CONSIDERANDO 24: Que como se ha indicado, el caso que hoy analizamos no es un caso
que encaje dentro de las excepciones que contempla la legislacion dominicana respecto de
la Restauracion del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a
la entrada en Fase Nacional y peor atin, la informacién o documentacién presentada por la
hoy apelante, en calidad de pruebas, se refieren a correos electrénicos privados y
declaraciones de parte interesada que no fueron remitidos a la administracién por lo que
no le son oponibles a la misma y por demas no se refieren al correo postal, ni cuentan con
un fundamento legal que avalen sus pretensiones.

Resolucion No0.00164-2016 de fecha 28/12/2016 relativa a la solicitud de registro de la patente
METODO Y APARATO PARA APLICAR PARTICULAS PLASMATICAS A UN LIQUIDO Y
USO PARA DESINFECTAR AGUA bajo expediente No. P2012-0219

CONSIDERANDO 11: Que en el quinto argumento del presente Recurso de Apelacién el
apelante indica que en virtud del articulo 153 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial la
ONAPI tiene potestad para emitir plazos extraordinarios a discrecién y en razén de ello
solicita un plazo para subsanar el pago del examen de fondo de la solicitud de patente No.
P2012-0219. En tal sentido es preciso aclarar que el precitado articulo se refiere a plazos
“para contestar una accién o responder a alguna notificacion” y ninguno de estos
supuestos se configuran en el caso objeto del presente analisis, ya que para el pago de la
tasa del examen de fondo no media comunicacién alguna por parte de la ONAPIL pues
conforme lo establecido en el numeral 1 del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, el plazo para dicho pago se computa a partir de la apariciéon del aviso de
publicacién de la solicitud de patente y de no realizarse dentro del plazo establecido, la
solicitud caerd de pleno derecho en abandono.

(..))

CONSIDERANDO 13: Que el hoy apelante pretende que se le excuse la inobservancia del
no pago de la tasa de Examen de Fondo de su solicitud de patente, dentro del plazo que
disponia para ello; lo cual no procede, pues tal como se indica en el considerando que
antecede, ni la Ley 20-00 ni el Tratado PCT contemplan esta excepciéon. Més atn, la ley es
muy clara al establecer que si vence el plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caera
de pleno derecho en abandono, siendo esta precisamente la razén por la cual devino en
abandonada la solicitud de patente de invencion No. P2012-0219, objeto del presente
analisis.
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CONSIDERANDO 14: Que el PCT en su articulo 48 numeral 2) letras a) y b) establece que
“Un Estado contratante excusard cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a
dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislacion nacional; b) Un Estado
contratante podrd excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho
Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”; y la Regla 82bis del

1

Reglamento de Aplicacion de dicho tratado indica “... Las disposiciones de la legislacion nacional

mencionadas en el Articulo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido excusar los retrasos en
el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos, la
restauracion, la restitutio in integrum o la continuacion del procedimiento a pesar de la
inobservancia de un plazo, asi como cualquier otra disposicion que prevea la prorroga de los plazos o
que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos”.

CONSIDERANDO 15: Que de una simple lectura del articulo 48 del PCT aunado a la regla
82 bis del Reglamento, se verifica que los Estados contratantes deben desarrollar leyes
internas que regulen los motivos que se admitirian como excusa por retrasos en el
cumplimiento de un plazo, siendo esas disposiciones las que prevén el restablecimiento de
los derechos. En la legislaciéon dominicana vigente, las tnicas flexibilidades relativas a
inobservancias de plazos son el restablecimiento de la Prioridad y la entrada en Fase
Nacional. Al respecto se deberd observar lo dispuesto en los considerandos 6, 7, 8, 9 y 10
de la parte considerativa de la Resolucién No. 001-2011/ DIR-ONAPI del Director General
Relativa a Aspectos del Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT); asi como lo
dispuesto en los articulos Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Primero de dicha
resolucion que regulan el tratamiento de las solicitudes depositadas al amparo del PCT y
en especial las excepciones relativas al restablecimiento de derechos.

CONSIDERANDO 16: Que en el proceso de revision de la documentacion que conforma el
expediente se pudo verificar que la primera publicacién de la solicitud de patente de
invencion en Fase Nacional denominada “METODO Y APARATO PARA APLICAR
PARTICULAS PLASMATICAS A UN LIQUIDO Y USO PARA DESINFECTAR AGUA”,
expediente No. P2012-0219, a favor del sefior (...), se realiz6 el dia 16 de febrero del 2014,
de manera que a partir de ese dia el solicitante disponia de doce meses para realizar el
pago correspondiente al Examen de Fondo; sin embargo, el mismo lo efectu¢6 el dia 10 de
agosto del 2015, momento para el cual estaba ventajosamente vencido el plazo establecido
por la ley que rige la materia, pues ya habian transcurrido cinco (05) meses y veinte y cinco
(25) dias desde la fecha de vencimiento del plazo para el pago del Examen de Fondo y por
ende, al amparo de lo establecido en el numeral 1 del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, 1a solicitud de patente cay6 de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 17: Que la ley que rige la materia es clara al establecer que en caso de
no pago de la tasa de examen de fondo, dentro del plazo establecido, la solicitud cae de
pleno derecho en abandono e inclusive establece que la misma sea archivada de oficio; de
tal suerte que no es necesario siquiera el pronunciamiento del abandono, porque no se
trata de incumplimiento de un requerimiento que hiciere la Oficina, cuyo abandono esta
regulado por el articulo 19 de la Ley 20-00 y en el cual el texto legal si exige un
pronunciamiento formal de la administraciéon, declarando el desinterés o inaccion de la

74| Pdgina



parte respecto a su solicitud; de forma tal que carece de pertinencia lo argumentado por el
hoy apelante en el sentido de que es incorrecta la declaracion de abandono de la solicitud
de patente de invencién No. P2012-0219 y por tanto la Resolucién 014-2016 dictada por la
Directora de Invenciones de la ONAPI, fue expedida conforme a derecho, pues se emiti6
con estricto apego a la ley.

Resolucion No.0006-2017 de fecha 24/02/2017 relativa a la solicitud de registro de patente
TANQUE GAS PROPANO PARA MOTOCICLETAS bajo expediente No. P2014-0191

CONSIDERANDO 9: Que el abandono es la forma de terminacién especial de un
procedimiento administrativo que tiene lugar mediante una declaracion de la
administracion cuando, paralizado por causas imputables al interesado, este no remueve
el obstaculo dentro del plazo que la Ley senala.

CONSIDERANDO 10: Que de acuerdo a lo consignado en el articulo 22 de la ley No. 20-00
sobre Propiedad Industrial “I1) El solicitante deberd pagar la tasa de examen de fondo de la
solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicion del aviso de
publicacion de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerd de
pleno derecho en abandono y se archivard de oficio”. Que esta alzada deja constancia que la
formula legal estipulada bajo este articulo es particular toda vez que no media la exigencia
de emisién de resolucion previa para que de plano opere el efecto del abandono. Por lo
cual verificado el transcurso del tiempo sin observar el solicitante el requisito exigido del
pago del examen de fondo en el tiempo estipulado la solicitud caerd de pleno derecho en
abandono y se archivara de oficio.

CONSIDERANDO 11: Que al revisar la documentaciéon que conforma el expediente
pudimos constatar que en fecha 24 de abril del 2014 el Departamento de Invenciones de
esta Oficina Nacional en virtud del articulo 13 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, notificé al solicitante la conclusiéon del examen de forma indicandole que el
plazo para el pago de los derechos de publicacién es de 18 meses, contados a partir de la
fecha de la solicitud, considerandose abandonada de no ser realizado el pago dentro del
plazo establecido, el solicitante realiz6 el pago correspondiente a la publicacién en fecha 03
de abril del 2014, en fecha 15 de mayo del 2014 fue publicada la solicitud P2014-0191, por
lo que a partir de esta fecha comenzaba a correr el plazo de 12 meses para la realizacion
del pago del examen de fondo, venciendo dicho plazo en fecha 15 de mayo del 2015, pago
que no fue realizado.

CONSIDERANDO 12: Que en la especie la solicitud No. P2014-0191 correspondiente a la
patente de invencion TANQUE GAS PROPANO PARA MOTOCICLETAS fue declarada
en abandono en virtud de que la parte recurrente no habia cumplido con el pago
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correspondiente al examen de fondo, en el plazo concedido por la ley de 12 meses
contados desde la fecha de aparicién del aviso de publicacién de la solicitud.

Resolucion No.0026-2017 de fecha 12/05/2017 relativa a la solicitud de registro de patente
SISTEMA DE PARED REFORZADA Y METODO bajo expediente No. P2013-0121

CONSIDERANDO 11: Que al revisar la documentaciéon que conforma el expediente
pudimos constatar que en fecha 17 de enero del 2014 el Departamento de Invenciones de
esta Oficina Nacional en virtud del articulo 13 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, notific6é al solicitante la conclusiéon del examen de forma indicdndole que el
plazo para el pago de los derechos de publicacién es de 18 meses, contados a partir de la
fecha de la solicitud, el solicitante realiz6 el pago correspondiente a la publicacion en fecha
27 de enero del 2014, en fecha 28 de febrero del 2014 fue publicada la solicitud P2013-0121,
por lo que a partir de esta fecha comenzaba a correr el plazo de 12 meses para la
realizaciéon del pago del examen de fondo, pago que fue realizado en fecha 16 de
diciembre del 2015, es decir 22 meses después de la publicacién y diez meses fuera del
plazo correspondiente y con posterioridad a la declaracién de abandono.

CONSIDERANDO 12: Que en la especie la solicitud No. P2013-0121 correspondiente a la
patente de invencién SISTEMA DE PARED REFORZADA Y METODO fue declarada en
abandono en virtud de que la parte recurrente no habia cumplido con el pago
correspondiente al examen de fondo, en el plazo concedido por la ley 20-00 en su articulo
22.1 de 12 meses contados desde la fecha de aparicion del aviso de publicaciéon de la
solicitud, evidenciando asi el desinterés del administrado en la observancia del requisito
establecido en el articulo 22.1 en la fase procesal prevista.

Resolucion No.0071-2019 de fecha 11/07/2019 relativa a la solicitud de registro de patente, ELEMENTOS
DE CONSTRUCCION PREFABRICADOS EN MADERA Y SISTEMA DE CONSTRUCCION
expediente No. P2012-00279

CONSIDERANDO 8: Que al revisar la documentacion que conforma el expediente de la
solicitud de patente de invencién No. P2010-0070, pudimos constatar que en fecha 04 de
junio del 2010 el Departamento de Invenciones de esta Oficina Nacional notificé a la
solicitante la conclusién del examen de forma y le indica que en virtud de que ha
transcurrido el plazo de los 18 meses que establece la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
para el pago de la tasa correspondiente a la publicacién nacional, se le concede un plazo
administrativo de dos meses contado a partir de la fecha de la notificacién a los fines de
que cumplan con dicho requisito. En fecha 07 de junio del 2010 la solicitante realiza el
pago de la primera publicacién y el dia 15 de junio del 2010 fue publicada en el Boletin
Oficial de la Oficina la solicitud de patente No. P2010-0070; por lo que a partir de esta
fecha comenzaba a correr el plazo de los 12 meses que establece el numeral 1 del articulo
22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que la solicitante realizara el pago
correspondiente al examen de fondo; por tanto, la fecha limite de la cual disponia para
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cumplir con tal disposicion legal era 15 de junio del 2011; sin embargo, este pago fue
realizado el dia 08 de enero del 2012, momento para el cual estaba ventajosamente el plazo
establecido en la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 9: Que la hoy apelante entre otras cosas alega que la administracion
efectué una publicacion anticipada y que “...es en extremo necesario que el solicitante
sepa que su solicitud serd publicada de inmediato una vez haga el pago de la tasa de
publicacién...” En tal sentido es preciso sefialar que en cuanto a la primera publicacién de
una solicitud de patente, el articulo 21 numeral 1 de la ley que rige la materia establece
basicamente que han de cumplirse dos requisitos: lero. que hayan transcurrido dieciocho
meses contados a partir de la fecha de presentacion o de la fecha de prioridad aplicable y
2do. que el solicitante haya efectuado el pago de la publicacién; y en el caso que nos ocupa
esta alzada ha podido verificar que ambos requisitos se cumplieron cabalmente, toda vez
que tal como se indica en el considerando 07 de la presente resolucién, la solicitud No.
P2010-0070 reivindica prioridad de la solicitud de Francia No. 07/06030 de fecha
28/agosto/2007; de manera que cuando fue depositada en la Reptblica Dominicana ya
habian transcurrido los 18 meses que establece el precitado articulo y en fecha 07 de junio
del 2010 la entidad (...) efectu6 el pago de la primera publicacién. De manera que una vez
se ha cumplido con ambos requisitos la Oficina procede con la publicacién.

CONSIDERANDO 10: Que adicional a lo precedentemente indicado esta alzada precisa
resaltar el hecho de que a la hoy apelante le fue notificado que ya habian transcurrido los
dieciocho meses que contempla la ley para fines de que la solicitud quede abierta al
publico y en vista de que la solicitante no habia efectuado el pago de la tasa de publicacién
se le requirio el pago de la misma, a lo cual obtemperé y pagé su tasa de publicacion; de
manera que cumplidos ambos requisitos la Oficina debia proceder con la publicacién de la
solicitud, tal como lo hizo, lo que era de conocimiento de la solicitante.

CONSIDERANDO 11: Que de acuerdo a lo consignado en el articulo 22 de la ley No. 20-00
sobre Propiedad Industrial “1) El solicitante deberd pagar la tasa de examen de fondo de la
solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicion del aviso de
publicacion de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerd de
pleno derecho en abandono y se archivard de oficio”. Que esta alzada deja constancia que la
férmula legal estipulada bajo este articulo es particular toda vez que no media la exigencia
de emision de resolucién previa para que de plano opere el efecto del abandono. Por lo
cual verificado el transcurso del tiempo sin observar el solicitante el requisito exigido del
pago del examen de fondo, en el tiempo estipulado, la solicitud caera de pleno derecho en
abandono y se archivara de oficio.

CONSIDERANDO 12: Que conforme lo establece el precitado articulo 22 numeral 1 de la
Ley 20-00, a partir de la publicacién el solicitante dispone de doce meses para efectuar el
pago del examen de fondo. En la especie la solicitud de patente de invencién No. P2010-
0070 denominada “ELEMENTOS DE CONSTRUCCION PREFABRICADOS EN MADERA
Y SISTEMA DE CONSTRUCCION” fue declarada abandonada en virtud de que la parte
hoy recurrente efectud el pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo en enero
del 2012, es decir, fuera del plazo establecido por la ley que rige la materia.
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CONSIDERANDO 13: Que dado que el presente caso se refiere a una solicitud de registro
de patente depositada al amparo del Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT)
esta alzada considera pertinente referir que dicho Tratado contempla excepciones; sin
embargo, fija como margen de discrecién de los Estados contratantes exclusivamente a lo
que su ley nacional establezca y los tnicos supuestos admitidos como excepcién en
relacién a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, son la
Restauracion del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la
entrada en Fase Nacional. En el presente caso lo que se pretende es que se le excuse la
inobservancia del plazo de pago del Examen de Fondo, aun cuando el reglamento de
aplicaciéon no hace excepcion expresa sobre el pago de la tasa del Examen de Fondo, que
fue por lo cual devino en abandono la solicitud de patente objeto del presente anélisis. Es
decir, basta con que dicho pago no se efecttie dentro del tiempo establecido por la ley,
como ocurrié en el presente caso, para que la solicitud de patente caiga de pleno derecho
en abandono.

CONSIDERANDO 14: Que la apelante alega que “.... posee pagadas 5 anualidades de
mantenimiento, todo lo cual indica su deseo de conservar el tramite de registro y
constituye una muestra fehaciente del interés de obtener en Republica Dominicana un
registro para su invencién”. En ese sentido esta alzada tiene a bien aclarar que en el
proceso de registro de una patente debe observarse de manera estricta lo estipulado por la
ley que rige la materia, a los fines de garantizar la observancia del principio de legalidad
que rige los actos de la administraciéon. De manera que con independencia de otros
requerimientos legales que demanda este proceso, dentro de los que se encuentra el pago
de la tasa de mantenimiento de vigencia; el pago de la tasa de examen de fondo, dentro del
plazo establecido por la ley, es un requisito fundamental que puede determinar el que un
proceso se encuentre vigente o no, y de acuerdo a lo establecido en la norma reguladora, es
deber de los solicitantes el cumplir con este requisito.

Resolucion No.0052-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de patente
ANTICUERPOS ANTI-CCL17 bajo expediente No. P2016-0105

CONSIDERANDO 08: Que en el presente caso nos encontramos frente a una solicitud de
registro de patente depositada al amparo del Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes (PCT), el cual en su articulo 22 establece: “Copia, traduccién y tasa para las Oficinas
designadas. 1) El solicitante proporcionard a cada Oficina designada una copia de la solicitud
internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicacion prevista en el Articulo 20) y una
traduccion de la misma (en la forma prescrita) y pagard la tasa nacional (si procede) antes del
vencimiento del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislacién nacional del
Estado designado exija la indicacion del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero
permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentacion de una solicitud
nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberd
proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actiie en su nombre antes del vencimiento
del plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad”
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CONSIDERANDO 09: Que la regla 49 del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
(PCT) se refiere a “Copia, traduccion y tasa en virtud de lo dispuesto en el Articulo 22” y en su
numeral 6 consagra la figura juridica del restablecimiento de derechos, a saber:
“Restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el
Articulo 22”. Tal como se verifica en el contenido de este articulo, el mismo se refiere a la
traduccién de la solicitud internacional y a la tasa de servicio por concepto de depdsito
nacional; es decir, el restablecimiento al que se refiere esta regla no aplica para tasa de
examen de fondo, que fue la tasa de servicio dejada de pagar por la solicitante, y la razén
por la que cay6 en abandonada la solicitud de patente objeto del presente caso. De manera
que la regla invocada por la hoy apelante no aplica para el presente caso, como
errébneamente ha interpretado la apelante.

CONSIDERANDO 10: Que por su parte la Resolucién No. 001-2011/DIR-ONAPI del
Director General relativa a aspectos del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
(PCT), regulo, entre otras cosas el Plazo para realizar el Pago de la Publicacién Nacional,
Plazo para realizar el Pago de la Primera Tasa de Mantenimiento de Vigencia, la
Restauracion del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del Plazo para el Derecho a la
entrada en Fase Nacional; quedando establecido el restablecimiento de plazo para la
entrada en fase nacional, no asi para lo relativo a tasas de servicios.

CONSIDERANDO 11: Que en adiciéon a lo antes indicado, es preciso sefalar que el
Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT) en su articulo 48 numeral 2) letras a)
y b) establece que “Un Estado contratante excusard cualquier retraso en el cumplimiento de un
plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislacion nacional; b)
Un Estado contratante podrd excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo que a
dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado a)”; y la Regla
... Las disposiciones de la
legislacion nacional mencionadas en el Articulo 48.2) que permiten al Estado designado o elegido
excusar los retrasos en el cumplimiento de plazos, son las disposiciones que prevén el

“

82bis del Reglamento de Aplicacion de dicho Tratado indica

restablecimiento de los derechos, la restauracion, la restitutio in integrum o la continuacion del
procedimiento a pesar de la inobservancia de un plazo, asi como cualquier otra disposicion que
prevea la prorroga de los plazos o que permita excusar retrasos en el cumplimiento de los plazos”.
De manera que de la lectura del articulo 48 del PCT aunado a la regla 82 bis del
Reglamento de dicho Tratado, se verifica que los Estados contratantes deben desarrollar
leyes internas que regulen los motivos que se admitirfan como excusa por retrasos en el
cumplimiento de un plazo, lo cual no ocurre en la Reptiblica Dominicana, toda vez que en
la legislacién nacional no existe desarrollo legislativo respecto a esas flexibilidades.

CONSIDERANDO 12: Que la hoy apelante admite que no ha efectuado el pago de la tasa
de servicio correspondiente al Examen de Fondo de la solicitud de patente P2016-0105,
reconoce que ya vencio el tiempo del cual disponia para ello y presenta como justificaciéon
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“error humano, no intencional”. En tal sentido es preciso sefialar que las excepciones
contempladas en el PCT, en cuanto al tratamiento de retraso en el cumplimiento de plazos
de una solicitud en Fase Nacional, no incluyen la causal invocada por la hoy apelante y
ademas el PCT fija como margen de discrecién de los Estados contratantes exclusivamente
a lo que su ley nacional establezca y conforme se indica en los considerando ut supra, en la
Reptblica Dominicana la ley que rige la materia no hace excepcion respecto a la falta de
pago de la tasa de servicio correspondiente al examen de fondo; basta con que el mismo no
se efecttie dentro del tiempo establecido, como ocurrié en el presente caso, para que la
solicitud de patente caiga de pleno derecho en abandono.

CONSIDERANDO 13: Que la hoy apelante pretende que le sea excusada su falta porque el
error de no pago de tasa de examen de fondo dentro del plazo establecido por la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial no es atribuible al solicitante de la patente, sino a su
representante. En tal sentido es preciso sefialar que cuando un gestor es apoderado por el
solicitante de una patente, este actta en su nombre y representacién, por tanto, las
acciones ejecutadas por el representante equivalen a las del solicitante; de manera que las
inobservancias del mandante son imputables al mandatario, es decir, no puede escindirse
el apoderado del poderdante, como erréneamente ha interpretado la representante legal
de la entidad (...).

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante solicita que se le permita efectuar el pago de la
tasa de examen de fondo de su solicitud y por via de consecuencia se contintie con el
proceso de registro de su patente. En tal sentido es preciso resaltar que la ley que rige la
materia es clara al establecer que en caso de no pago de la tasa de examen de fondo, dentro
del plazo establecido, la solicitud cae de pleno derecho en abandono; de manera que dicha
declaratoria de abandono es una disposicion legal de caracter categérico y por tanto no
existe manera de revertir sus efectos. Vale resaltar que la ley inclusive establece que
verificado este hecho sea archivada de oficio la solicitud, de tal suerte que no es necesario
siquiera el pronunciamiento del abandono, sin embargo, como buena practica, la Oficina
emite resoluciéon de declaracién de abandono, atn en aquellos casos que son de pleno
derecho.

CONSIDERANDO 15: Que es preciso resaltar el hecho de que la administraciéon esta
consciente del valor y esfuerzo que hacen los innovadores, asociado al registro de una
patente, mismo que en ocasiones se ve severamente afectado por el incumplimiento de un
requisito dentro del plazo establecido por la ley especial que rige la materia (Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial), motivado por razones ajenas a la voluntad del solicitante; sin
embargo, lastimosamente la legislaciéon nacional no contempla excepciones respecto al
restablecimiento de derechos por incumplimiento de pago de tasa de examen de fondo
dentro del plazo establecido por la norma; ya que con relacién a plazos, a la luz del PCT y
la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial los tinicos supuestos admitidos como excepcién,
son la Restauraciéon del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el
Derecho a la entrada en Fase Nacional.

80|Pagina



(..))

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante pretende que se le excuse la inobservancia del
no pago de la tasa de Examen de Fondo de su solicitud de patente, dentro del plazo que
disponia para ello; lo cual no procede, pues tal como se indica en los considerandos up
supra, ni el Tratado PCT ni la Ley 20-00 contemplan esta excepciéon para casos de esta
naturaleza. Tal como se verifica en el Considerando 6 numeral 3), de la revisién de la
documentacién que conforma el expediente objeto del presente caso, esta alzada ha
verificado que la primera publicacién de la solicitud de patente de invencion en Fase
Nacional denominada “ANTICUERPOS ANTI-CCL17”, expediente No. P2016-0105, a
favor de la entidad (...), se realiz6 el dia 31 de octubre del afio 2016, de manera que
conforme lo establece el numeral 1 del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, a partir de ese dia la solicitante disponia de doce meses para realizar el pago
correspondiente al Examen de Fondo; sin embargo, no lo realiz6, de manera que esta
ventajosamente vencido el plazo establecido por la ley y por tanto, la solicitud de patente
cay6 de pleno derecho en abandono.

2.6 Examen de fondo

2.6.1 Principio de Territorialidad

Resoluciéon No0.0048-2017 de fecha 22/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente
COMPUESTOS NOVEDOSOS DE CARBOXAMIDA HETEROCICLICA PARA EL
TRATAMIENTO DEL CANCER bajo expediente No. P2009-0196

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante refiere que la Oficina Europea de Patentes
concedi6 la patente objeto del presente andlisis en virtud de que consideré suficiente las
enmiendas que le hicieron al pliego reivindicatorio. En tal sentido es preciso indicar que
en observancia de la soberania y la territorialidad de las leyes, el Departamento de
Invenciones debe circunscribirse, tal como lo hizo en el presente caso, a lo que establece la
ley nacional que rige la materia; de manera que el hecho de que otros paises consideren
que una solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad, no significa que
la ONAPI deba acatar tales dictimenes y también concederla.

CONSIDERANDO 19: Que durante la fase del Examen de Fondo la Oficina evalta la

solicitud de patente para determinar si cumple con lo establecido en el numeral 2 y
siguientes del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. En caso de que la
solicitud no cumpla con alguno de estos requisitos, la Oficina notifica requerimiento al
solicitante para que complete la documentacién presentada, corrija, modifique o presente
los comentarios o documentos que le convinieran. Por tanto, era durante esta fase que la
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hoy apelante podia hacer ajustes a su solicitud de invencién, incluyendo la modificacion
de las reivindicaciones.

CONSIDERANDO 20: Que la hoy apelante junto al recurso objeto del presente andlisis
hizo depodsito de varios documentos, dentro de los cuales se encuentra el “Pliego
reivindicatorio enmendado en Espafiol”. Sobre este particular es preciso sefialar que
debido a que cuando fue interpuesto el Recurso de Reconsideraciéon no fueron aportadas
pruebas nuevas ni elementos no evaluados que avalaran dicho recurso y que le
permitiesen al Departamento de Invenciones variar su decisién; no corresponde a esta
alzada analizar los argumentos de fondo ni la documentacién aportada por la hoy
apelante, en virtud de que el presente recurso versa sobre una reconsideracién que no fue
avalada.

CONSIDERANDO 21: Que la ley hace multiples esfuerzos por proteger la laboriosidad del
inventor, sin embargo, también regula el momento y los plazos de que dispone el
solicitante para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

CONSIDERANDO 22: Que si bien es cierto que esta alzada puede de manera excepcional
ponderar nuevas documentaciones que podrian variar el fallo de primer grado, no menos
cierto es que dicha facultad debe ser ejercida dentro del constrefiimiento de la ley. Habidas
cuenta de que la ley ofreci6 al solicitante la posibilidad de modificar las reivindicaciones
de su solicitud de patente de invencién, es opinién de esta alzada que no corresponde
examinar los documentos depositados junto al Recurso de Apelacién Administrativa, por
ser dicho depésito extemporaneo.

2.6.2 Denegacion de Solicitud ante Requerimiento

Resolucion No. 00146-2016 de fecha 25/11/2016 relativa a solicitud de registro de la patente
titulada COMPUESTOS DE AMINOHETEROARILO SUSTITUIDOS CON PIRAZOL
COMO INHIBIDORES DE PROTEINA QUINASA bajo expediente No. P2005-000154

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante invoca la Regla 82 bis del Reglamento de PCT
y las excepciones contempladas en el articulo 48.2 de dicho Tratado para reclamar un
restablecimiento de derechos. En tal sentido es preciso resaltar que la solicitud de patente
objeto del presente andlisis no se deposité al amparo del Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT) y por ende no debe valorarse como tal y menos beneficiarse de
lo que establece dicho tratado, por lo que en el hipotético caso de que se cumplieran los
supuestos contemplados en el Tratado, que no es el caso, debe tomarse en cuenta que las
excepciones del articulo 48 del PCT —entiéndase, interrupcién en los servicios postales o
por pérdida o retrasos inevitables del correo, todo ello con sujecién a la prueba y demas
condiciones que prescriba el reglamento del tratado— aunado a la regla 82 bis del
Reglamento, la cual establece que los Estados contratantes deben desarrollar leyes que
regulen los motivos que se admitirian como excusa por retrasos en el cumplimiento de
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algunos plazos, son las disposiciones que prevén el restablecimiento de los derechos y en
la legislacién dominicana no se ha realizado desarrollo normativo al respecto.

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada ha podido verificar que durante el examen de
fondo de la solicitud de patente No. P2005-000154 el Departamento de Invenciones le
formul¢ a la solicitante varios requerimientos y para responder el segundo requerimiento
la hoy apelante solicité prérroga adicional al plazo que se le habia otorgado para
responderlo, la cual le fue concedida, siendo el vencimiento de la misma el dia 17 de
agosto del 2011. Sin embargo, el dia 19 de septiembre de 2011, es decir, un mes y dos dias
después de vencido el plazo adicional que le habia sido otorgado, la hoy apelante solicita
otra prérroga para responder el indicado requerimiento, la cual fue rechazada por la
Direccién de Invenciones por entender que era extemporanea, en virtud de que estaba
ventajosamente vencido el plazo para responder dicho requerimiento. Es preciso resaltar
que no es posible prorrogar un plazo que ya esta vencido. La Direccién de Invenciones, de
conformidad con lo establecido en el articulo 22 numeral de 6 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad, emiti6 la resolucién de denegacion de la solicitud de patente No. P2005-000210.

()

CONSIDERANDO 17: Que en el presente caso la hoy apelante admite que la fecha de la
prorroga otorgada por el Departamento de Invenciones ya habia expirado y atun estaba
pendiente de responder el requerimiento que le habian formulado. El precitado numeral 6
del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que “Si el solicitante no
respondiera a la notificaciéon dentro del plazo establecido”, como ocurrié en el presente
caso, la solicitud de patente “se denegard mediante resolucion fundamentada”; de forma
tal que el Departamento de Invenciones procedié conforme manda la ley que rige la
materia.

Resolucion No. 00147-2016 de fecha 25/11/2016 relativa a solicitud de registro de la patente
titulada “FORMULACIONES DE ANTICUERPOS” bajo expediente No. No. P2005000210

CONSIDERANDO 15: Que conforme se indica en la resoluciéon de la reconsideracion que
es la No0.356-2015 de fecha 27 de octubre del 2015 dictada por el Departamento de
Invenciones y tal como lo admite la hoy apelante en la parte in fine del numeral 9 de su
recurso de apelacion, el tercer requerimiento de fondo no fue respondido dentro del plazo
otorgado por el Departamento de Invenciones, en virtud de lo establecido en la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial, pese a las mdltiples prérrogas otorgadas de conformidad con
lo estipulado en el articulo 153 de dicha ley y de lo cual atn podia hacer uso la hoy
apelante, solicitando otra proérroga antes de que venciera el plazo del que disponia para
responder el indicado requerimiento y con ello evitar que deviniera en denegada la
solicitud de patente de invencién P2005000210.
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CONSIDERANDO 16: Que la hoy apelante admite que las maltiples prérrogas otorgadas
por el Departamento de Invenciones para responder el tercer requerimiento de examen
de fondo de su solicitud expiraron y no respondié el requerimiento que le habia
formulado el Departamento de Invenciones y alega que “por situaciones de fuerza mayor no
fue posible responder el examen de fondo en el tiempo indicado por la institucion”. Se entiende
por Fuerza Mayor un hecho que no se puede evitar, algo imprevisible, que no se puede
pronosticar, es decir, cualquier evento o situacion que escape al control de una parte; y en
lo cual no esté envuelta la negligencia o falta, como por ejemplo temblores de tierra,
accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, esto es,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Sin embargo, la hoy apelante no especifica
cudl fue la causa, el hecho acontecido, por lo cual carece de fundamento tal alegato. El
numeral 6 del precitado articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece
que “Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo establecido”, como ocurrié
en el presente caso, la solicitud de patente se denegard mediante resoluciéon
fundamentada.

CONSIDERANDO 17: Que adicionalmente cabe enfatizar que el presente caso trata de
una solicitud de patente que atin estaba en fase de evaluacion y durante esta etapa lo que
existe es una expectativa de derecho, de manera que hasta tanto no se concede la patente
no existe un derecho de exclusiva al amparo del articulo 52 de la Constitucion, por lo cual
la hoy apelante no tiene un derecho de Propiedad Industrial otorgado, es decir, no existe
un bien juridicamente protegido y por tanto no aplica lo argumentado por (...). respecto a
la supuesta violaciéon de la Constituciéon y ademas, muy por el contrario a lo indicado por
dicha entidad, la resolucién No. 356-2015 dictada por el Departamento de Invenciones fue
emitida con estricto apego a la ley especial que rige la materia y en observancia de lo
establecido en nuestra Constitucion.

CONSIDERANDO 18: Que recurrente argumenta que se trata “...de reconocer el derecho del
solicitante sobre la patente”, en este sentido es preciso recalcar que una solicitud de patente
es una expectativa de derecho y previo a la obtenciéon del registro como tal, la ley que rige
la materia establece una serie de deberes con los cuales ha de cumplir el solicitante, dentro
de los que se enmarca responder los requerimientos que le formula el Departamento de
Invenciones, y que de no hacerlo corre el riesgo de no alcanzar la protecciéon de los
derechos que le confiere una patente. Refiere ademds que “la solicitud de patente se estd
procesando en distintos paises exitosamente”, en tal sentido es preciso resaltar que en
observancia del principio de Territorialidad de las Leyes, estas decisiones no son
vinculantes. Esta alzada ha podido verificar que la hoy apelante nunca deposité respuesta
al tercer requerimiento que le formul6 el Departamento de Invenciones en la fase de
fondo, siendo este el momento en que se evalta la patentabilidad o no de la invencion.

CONSIDERANDO 19: Que con relacién a lo establecido en el articulo 5 bis del Convenio
de Paris, del cual la Reptblica Dominicana es signataria, aludido por la hoy apelante; es
preciso aclarar que el presente caso no encaja dentro de ese supuesto, ya que el mismo
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versa sobre caducidad de patentes y en el caso objeto del presente analisis versa sobre
denegacion por incumplimiento de un requisito establecido por la ley que rige la materia y
por ende no se trata de una “inobservancia a una pura formalidad” ni de “ausencia de un
tramite burocrdtico” como alega la hoy apelante y es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
la que establece las consecuencias de este tipo de incumplimiento.

Resolucion No.0078-2017 de fecha 24/11/2017 relativa a la solicitud de registro de patentes
ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS bajo expediente No. P2010-
0150

CONSIDERANDO 7: Que el articulo 22, numeral 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que: “En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la concesion de la
patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificard al solicitante para que dentro de
un plazo de tres meses complete la documentacion presentada, corrija, modifique o divida la
solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran”.

CONSIDERANDO 8: Que el articulo 22, numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que: “Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo
establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara
que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegari mediante resolucion
fundamentada”.

CONSIDERANDO 9: Que el articulo 22, numeral 9 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que: “Si el solicitante, teniendo a su disposicion la informacion o el
documento requerido, no cumpliese con proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificacion,
que no serd inferior a tres meses contado desde la fecha de la notificacion, se denegard la patente”

CONSIDERANDO 10: Que la accién inicial que dio origen al presente recurso de apelacion
se refiere a la denegacion de la solicitud de patente de invencién denominada
“ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS” expediente No. P2010-
0150, dictada por la Direccion de Invenciones mediante la Resolucion 278-2014 de fecha 22
de octubre del 2014 y contra la cual la hoy recurrente interpuso un Recurso de
Reconsideracion que fue rechazado mediante la resolucion No. 303-2014 de fecha 04 de
diciembre del 2014, fallo este que es objeto del presente Recurso de Apelacion.

(-..)

CONSIDERANDO 13: Que la ONAPI esta en el deber de analizar cada caso a luz de los
hechos y la resolucion referida por la hoy apelante 8 no guarda similitud alguna con el
caso objeto del presente andlisis; ya que la misma se refiere a un abandono de la solicitud
de una patente, que se encontraba en fase de examen de forma y por ende fue analizado
bajo el supuesto normativo del articulo 19 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
mientras que el presente caso se refiere a una disposicién contenida en el articulo 22 de
dicha ley. Ademas, la decisién del caso referido por la apelante se fundamenta en que
“....]1a parte recurrente cumplié con anterioridad a la expedicién de la resolucién ..... con

8 Resoluciéon No. 00106-2009 de fecha 03/12/09, del Director General de la ONAPI
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el depésito del poder de representacion que la legislacion exige...... esta circunstancia
eliminé o subsané la conducta omisiva del recurrente ..... con lo cual el fundamento de
una declaraciéon de abandono habia desaparecido y en consecuencia se debié continuar
con el tramite de la solicitud de registro”, cosa que no ocurrié en el caso que hoy nos
ocupa; pues, para el momento en que la hoy apelante deposité la respuesta al
requerimiento de fondo, la resolucion 278-2014 de fecha 22 de octubre del 2014, que
denego la solicitud de patente P2010-0150, ya habia sido emitida, por tanto, previo a la
emision de la indicada resolucién, el Departamento de Invenciones no conocié esta
respuesta.

CONSIDERANDO 14: Que en adicién a lo antes indicado, es preciso resaltar el hecho de
que esta alzada ha verificado que el presente caso ha sido evaluado con estricto apego a lo
establecido en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Esto es, se ha aplicado lo
estipulado en el articulo 22 numeral 5 de dicha ley, asi como lo establecido en el articulo
153 9, es decir, se notificé un requerimiento, se concedi6 el plazo de ley a fin de que la
solicitante, hoy apelante, respondiera y ademds se le concedié un plazo adicional
(prérroga) de tres (03) meses; sin embargo, el requerimiento no fue respondido dentro del
plazo otorgado, por tanto se ha hecho una correcta ponderacién al aplicar lo establecido
en el articulo 22 numeral 9 10 de la Ley 20-00.

CONSIDERANDO 15: Que la hoy apelante aduce que su solicitud se beneficia de la figura
del restablecimiento de plazos porque el error de no responder el requerimiento de fondo
que le formul6 el Departamento de Invenciones, dentro del plazo establecido por la Ley
20-00, no es atribuible al solicitante o titular de la patente, sino a su representante, quien a
su vez admite que mantuvo bajo su custodia durante tres (03) meses la respuesta a dichos
requerimientos. En tal sentido es preciso sefialar que el Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT) no hace excepcién que ampare este tipo de inaccién y por ende
el presente caso no se beneficia del re-establecimiento de derechos que contempla dicho
Tratado.

CONSIDERANDO 16: Que cuando un gestor es apoderado por el solicitante de una
patente, este acttia en su nombre y representacién, por tanto las acciones ejecutadas por el
representante equivalen a las del solicitante; de manera que las inobservancias del
mandante son imputables al mandatario, es decir, no puede escindirse el apoderado del
poderdante, como erréneamente ha interpretado la representante legal de la hoy apelante.

CONSIDERANDO 17: Que es preciso resaltar que los tinicos supuestos admitidos como
excepcion en relacion a plazos, a la luz del PCT y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,

9 Articulo 153.- Prorroga de plazos. A peticion de la parte interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial puede, en caso debidamente justificado, prorrogar prudencialmente los plazos sefalados en esta ley o
en sus disposiciones reglamentarias para contestar una accioén o responder a alguna notificaciéon

10 9) Si el solicitante, teniendo a su disposiciéon la informaciéon o el documento requerido, no cumpliese con

proporcionarlo dentro del plazo indicado en la notificacién, que no sera inferior a tres meses contado desde la
fecha de la notificacion, se denegara la patente.
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son la Restauraciéon del Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el
Derecho a la entrada en Fase Nacional. En el presente caso lo que se pretende es que se le
excuse el no cumplimiento de un requerimiento dentro del plazo otorgado por la
Direcciéon de Invenciones con estricto apego a lo establecido en la ley que rige la materia;
aun cuando el reglamento de aplicacién no hace excepcion expresa sobre ese particular,
que fue por lo cual se denego la solicitud de patente de invencién No. P2010-0150, objeto
del presente andlisis. Ademas, vale reiterar que a pesar de que la solicitud de patente
P2010-0150 fue depositada al amparo del PCT, dicho Tratado no contempla excepcién en
el caso de incumplimiento de un plazo para responder un requerimiento en la fase de
examen de fondo y solo hay restauracién del derecho de Prioridad y restablecimiento del
plazo, para el derecho a la entrada en fase nacional.

CONSIDERANDO 18: Que en cuanto al otro caso referido por la hoy apelante 11 esta
alzada tiene a bien precisar que el mismo trata de una solicitud de patente que se refiere a
una caducidad, mientras que el caso bajo andlisis se refiere a una denegacion; por tanto,
son acciones de naturaleza diferentes; por lo que lejos de lo argumentado por la hoy
apelante, esta alzada ha podido verificar que los casos por ella referidos no guardan
relacion con el caso objeto del presente analisis. Ademads, la citada sentencia no resulta
vinculante para la ONAPI, pues no agot6 las tltimas instancias jurisdiccionales a los fines
de constituirse en una jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 19: Que la hoy apelante indica que fue desprovista de un alegado
derecho fundamental. En ese sentido esta alzada tiene a bien precisar que dicha
argumentacion carece de pertinencia, toda vez que el presente caso trata de una solicitud
de patente que atn estaba en fase de evaluacién y durante esta etapa lo que existe es un
derecho expectaticio; de manera que hasta tanto no se concede la patente no existe un
derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Ademas, el
derecho de exclusiva que genera una patente debe ser visto en el marco del respeto de la
ley que tiene limitaciones y una razén de ser, reconocidas por el ordenamiento nacional e
internacional; por tanto la hoy apelante, no tiene un derecho de Propiedad Industrial
otorgado, o sea, no existe un bien juridicamente protegido; de tal suerte que no aplica lo
argumentado por la sociedad comercial (...) respecto a la supuesta violacion de la
Constitucion.

CONSIDERANDO 20: Que el recurso de reconsideracién no ha de considerarse como
medio para ampliar el plazo para responder requerimientos que le han sido formulados a
los solicitantes de patentes, como erréneamente ha interpretado la entidad (...); pues, esto
dista mucho de la naturaleza de este recurso extraordinario, cuya esencia es que la
autoridad que conoci6 del procedimiento vuelva a revisar el caso, conforme a la
documentacién que le haya sido aportada, y pondere si hubo alguna equivocacién en
cuanto a criterio o analisis. En el presente caso esta alzada ha podido verificar que la
documentacion con la cual se pretendié amparar el recurso de reconsideracion se refiere a
la respuesta de un requerimiento de fondo formulado a la hoy apelante, cuyo plazo para

11 Sentencia 339-2012 de fecha 16 de mayo del 2012 emitida por la Primera Sala de la Camara Civil y
Comercial de la Corte de Apelaciéon del Distrito Nacional
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responderlo ya estaba vencido y por tanto no es una documentacién vélida para avalar la
interposicion del recurso de reconsideraciéon. Mdas atn, es preciso resaltar el hecho de que
violentar y/o no respetar los plazos, en un sistema tan delicado como el de patentes,
podria tener consecuencias nefastas.

CONSIDERANDO 21: Que esta alzada se forja el criterio de que la respuesta depositada
en fecha 22 de octubre del 2014 por la entidad (...) por ante la Direccién de Invenciones,
ademads de que su depdsito es extemporaneo, carece de mérito para ser considerada como
fundamento para la interposiciéon del recurso de reconsideracion; pues este recurso
extraordinario no es una herramienta a utilizar de manera artificiosa con el propésito de
extender plazos que por inobservancia el solicitante no ha cumplido oportunamente. Por
tanto, el Departamento de Invenciones ha hecho una correcta ponderacién al considerar
que no fueron aportadas pruebas nuevas o argumentos que pudieran hacer variar la
decision de denegacion de la solicitud de patente P2010-0150 denominada
“ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS”.

CONSIDERANDO 22: Que de la revision de los documentos que componen el caso objeto
del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones
actué con estricto apego a la ley que rige la materia. Tal como se verifica en los
considerandos ut supra, la entidad (...) no respondi6, dentro del plazo establecido por la
ley que rige la materia, los requerimientos formulados por el Departamento de
Invenciones y a la luz del articulo 22 numeral 9 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
cuando esto ocurre, ha de procederse con la denegacion de la solicitud de patente.

CONSIDERANDO 23: Que esta alzada se forja el criterio de que la documentacion a
ponderar en un Recurso de Reconsideraciéon, cuando se haya denegado una solicitud de
patente, ha de referirse a la causal de denegacién y ha de permitir identificar el yerro en
que incurri6 la administracion al denegar la solicitud de patente; es decir, la
documentacién o argumentacion tendra mérito para ser ponderada en la medida en que al
ser evaluada le permita a la administracion identificar el error en que incurri6.

CONSIDERANDO 25: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los

argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada estima que procede confirmar la decisién del Departamento de Invenciones, en
ocasion del recurso de reconsideracién interpuesto por la entidad (...) contra la resolucién
No. 303-2014 que denego la solicitud de patente de invencién No. P2010-0150 denominada
“ANTICUERPOS ANTIMESOTELINA Y USOS DE LOS MISMOS”

2.6.3 Requisitos de Patentabilidad en Patentes de Invencion

Resolucion No.0123-2019 de fecha 26/09/2019 relativa a la solicitud de registro de patente COMPUESTOS
DERIVADOS DE ESPIRO 1,2-IMIDAZOL Y SU USO COMO INHIBIDORES DE BETA-SECRETASA
(BACE)” bajo expediente No. P2013-00147
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CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante, entre otras, cosas argumenta que la
Resoluciéon No. 417-2017 dictada por el Departamento de Invenciones el 27 Noviembre
2017 carece de sustento ya que “rechazar las sales farmacéuticamente aceptables de los
compuestos reivindicados en la patente de referencia por el simple hecho de no estar
ejemplificadas en la memoria descriptiva es errénea, toda vez que, tratdndose de sales, es
imposible ejemplificarlas todas y, ademads, resultan obvias tanto para un experto en la
materia. También argumenta que “.. el solicitante no pudo razonablemente saber que el
examinador estaba requiriendo ejemplificar las sales farmacéuticamente aceptables. Y que
“El Examinador nunca emitié un rechazo formal de las sales farmacéuticamente aceptables
en ninguna de las tres Acciones de la Oficina emitidas durante el examen de fondo ni hizo
referencia a las mismas de una forma clara y precisa.” En tal sentido esta alzada se ve
precisada a conocer el fondo del presente caso, para verificar si efectivamente cuando
Primera Instancia administrativa emiti6 la resolucién de concesién de la patente P2013-
0147, actud con apego a la ley y la adecuada aplicacion de los requisitos de patentabilidad.

CONSIDERANDO 18: Que a los fines del presente caso resulta pertinente establecer que
los Lineamientos no son mdas que la compilacion de criterios adoptados por el
Departamento de Invenciones en la resolucién de determinados temas.

CONSIDERANDO 19: Que en consideracion al tecnicismo que envuelve el presente caso y
a los fines de estar mejor edificada, esta alzada, via la Consultoria Juridica, requirié que un
examinador de fondo evaluara la solicitud y emitiera un Informe Técnico en el cual se
establezca de manera precisa el por qué en la Resolucion No. 226-2017 de fecha 06 de
septiembre del 2017 de concesién de la patente P2013-0147 se excluyé de proteccion las
sales farmacéuticamente aceptables.

(..)

CONSIDERANDO 21: Que del informe antes copiado se verifica que fue errénea la
interpretacion que hiciere el examinador de fondo que evalué inicialmente la solicitud de
patente P2013-0147 respecto a que las sales del compuesto reivindicado no fueron
aceptadas porque en la memoria descriptiva la solicitante no presenté ejemplos de
obtencién de las sales farmacéuticamente aceptables; pues tal como se indica en dicho
informe, si del andlisis de una solicitud de patente se determina que la reivindicacién
principal es patentable e incluye un compuesto nuevo, también lo serdan sus sales
farmacéuticamente aceptables y por tanto no hay necesidad de avalar su actividad
mediante ejemplos de realizacion.

CONSIDERANDO 22: Que el recurso de apelacion es el recurso a ser interpuesto con la
finalidad de que el 6rgano jerarquicamente superior al emisor de la decisién impugnada
revise y modifique la resolucion del subalterno si lo amerita y dadas las circunstancias que
rodean el presente caso, conforme al régimen juridico aplicable y por todo lo antes
indicado la resolucién No. 417-2017 de fecha 27 de noviembre del afio 2017 emitida por el
Departamento de Invenciones ha de ser revocada y modificado el certificado de Patente
P2013-0147 para que en el mismo se consigne que se concede a la sociedad comercial (...),
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la Patente de Invencion denominada “COMPUESTOS DERIVADOS DE ESPIRO 1,2-
IMIDAZOL Y SU USO COMO INHIBIDORES DE BETA-SECRETASA (BACE) Y CON
SUS SALES FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLES”

CONSIDERANDO 23: Que respecto a la alegada falta de motivacion argtiida por la
apelante, preciso es acotar que esta alzada ha leido las motivaciones de la referida
resolucion, cerciorandose de que estan presentes, de manera que, con independencia de
que esta alzada pueda estar de acuerdo o no con tales fundamentos, se desestima el
alegato de falta de motivacién que la recurrente expone en sus argumentaciones.

CONSIDERANDO 24: Que el Principio de Territorialidad rige el proceso de concesiéon de
un derecho de exclusiva en materia de Propiedad Industrial y este determina que es la ley
nacional de un Estado la que establece qué puede ser objeto de una proteccién bajo el
sistema de patente; por tanto, los casos evaluados por el Departamento de Invenciones se
rigen por la legislacion nacional, que es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, atin
cuando la solicitud de patente es depositada al amparo del PCT, pues una vez la solicitud
entra en fase nacional se rige por los preceptos de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 25: Que la entidad (...) refiere que la patente objeto del presente
analisis ha sido otorgada en diferentes paises con sus sales farmacéuticamente aceptables.
Que el articulo 22 numeral 4 de la Ley 20-00 establece que “El examen podra tener en cuenta
los documentos relativos a los exdmenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas
de propiedad industrial....”, es decir, la Oficina Nacional no estd obligada a acatar los
resultados de exdmenes efectuados por otras oficinas de propiedad industrial, sean éstos
favorable o no, esto asi en virtud del principio de territorialidad.

CONSIDERANDO 26: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada estima que procede la modificacion del Certificado de Registro No. P2013-
0147 correspondiente a la patente de Invencion denominada “COMPUESTOS
DERIVADOS DE ESPIRO 1,2-IMIDAZOL Y SU USO COMO INHIBIDORES DE BETA-
SECRETASA (BACE)” en cuanto a que le sean reconocidas las “SALES
FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLES DEL MISMO”; manteniendo la patente el
alcance y objeto de la concesién; todo ello porque conforme al informe mas arriba copiado,
se verifica que la solicitud de patente de invencion P2013-0147 cumple con los requisitos
de patentabilidad establecidos en los articulos 4, 5 y 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial; asi como con lo dispuesto en los articulos 22 y 23 de dicha ley.

Resolucion No. 0084-2020 de fecha 19/11/2020 relativa a la solicitud de registro de la patente
denominada “FORMAS MICROPARTICULADAS Y SOLUBLES DE FLAVONOIDES Y SUS
SINTESIS, FORMULACIONES Y METODOS DE FABRICACION bajo expediente No. P2012-
0115.

CONSIDERANDO 10: Que el articulo 13 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece: “Descripcion. 1) La descripcion debe divulgar la invencion de manera suficientemente
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clara y completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. 2) La descripcion de la invencion indicard el nombre de la
invencion e incluird la siguiente informacion: (...) c) Descripcion de la invencion en términos que
permitan la comprension del problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, y exponer
las ventajas que hubiera con respecto a la tecnologia anterior; d) Breve descripcion de los dibujos, de
haberlos; e) La mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la prictica la
invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos;”.

CONSIDERANDO 11: Que el articulo 15 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece que: “Reivindicaciones. Las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea
proteccion mediante la patente. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, y estar enteramente
sustentadas por la descripcion”.

CONSIDERANDO 12: Que el articulo 22, numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que: “Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo
establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara

que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegard mediante resolucion
fundamentada”.

CONSIDERANDO 13: Que el articulo 23 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece que: “Si el examen establecido en el Articulo 22 es favorable, la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial concederd la patente. Si fuera parcialmente desfavorable se otorgard el titulo
solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuera totalmente desfavorable se denegard la patente.
Las decisiones de la Oficina Nacional de la Industrial, relativas a una denegacion total o parcial, se
comunicard por escrito al solicitante expresando los motivos y fundamentos legales de su decision”.

CONSIDERANDO 14: Que la accién inicial que dio origen al presente recurso de apelacion
se refiere a la denegacion de la solicitud de patente de invencién denominada “FORMAS
MICROPARTICULADAS Y SOLUBLES DE FLAVONOIDES Y SUS SINTESIS,
FORMULACIONES Y METODOS DE FABRICACION”, expediente No. P2012-0115,
dictada por la Direccién de Invenciones mediante la Resolucion 023-2018 de fecha 07 de
febrero del 2018 y contra la cual la hoy recurrente interpuso un Recurso de
Reconsideracion que fue declarado improcedente mediante la resoluciéon No. 117-2018 de
fecha 17 de mayo del afio 2018, fallo este que es objeto del presente Recurso de Apelacion.

CONSIDERANDO 15: Que conforme a la doctrina en materia de Derecho Administrativo,
el fundamento del Recurso de Reconsideracion radica en permitir que la misma autoridad
que conocié del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus
equivocaciones en cuanto a criterio o andlisis; por lo que para habilitar la posibilidad de un
cambio de criterio bajo la via de un Recurso de Reconsideracién se hace necesario que se
evidencie un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite el ser
considerado, de ahi el fundamento de exigir nuevas pruebas para su interposicion.

CONSIDERANDO 16: Que dicha doctrina establece ademas, sobre el recurso de
reconsideracion, que perderia seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sélo un
nuevo pedido o una nueva argumentaciéon sobre los mismos hechos. Para habilitar la
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posibilidad del cambio de criterio, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo
35 letra a) 12 exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con
anterioridad, que amerite la reconsideracion. Esto nos conduce a la existencia de la nueva
prueba que debe aportar el recurrente, y ya no sélo la prueba instrumental que delimitaba
la norma anterior.

CONSIDERANDO 17: Que una vez la Direccion de Invenciones emite una resolucién, las
partes cuentan con diversas vias recursorias dentro de las cuales se encuentran el recurso
de reconsideracion y el de apelacion, los cuales son optativos, y sera el administrado el que
en atencién a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer
valer sus pretensiones, en observancia estricta de los plazos establecidos por la Ley. Por
tanto y en el entendido de que la hoy apelante opté primero por la via del recurso de
reconsideracion, esta alzada se centrara en evaluar los aspectos concernientes al fallo que
conoci6 dicho recurso.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante sefiala que “procede a someter un nuevo pliego
reivindicatorio con cuyas modificaciones subsana la falta de claridad en las reivindicaciones” En tal
sentido es preciso resaltar lo indicado en el considerando ut supra, en el sentido de que al
conocer la apelacion de un recurso de reconsideracion, la alzada ha de centrarse en evaluar
el fallo que conoci6 del recurso de reconsideraciéon en base a la documentacién aportada
en el marco de ese recurso. De manera que, en casos como el actual, la documentacion que
pueda aportar la recurrente en el marco del recurso de apelacion, resultan extemporaneas;
puesto que lo tnico que puede hacer la alzada es juzgar lo relativo al recurso de
reconsideracion, es decir, si con la documentaciéon y prueba presentada al Departamento
de Invenciones, el examinador actud o no conforme a derecho.

CONSIDERANDO 19: Que esta alzada ha podido verificar que a lo largo del proceso del
examen de la solicitud de patente objeto del presente recurso, el Departamento de
Invenciones, haciendo uso de sus facultades legales para determinar el cumplimiento o no
de los requisitos de patentabilidad de la solicitud, notific6 a la hoy apelante una serie de
requerimientos, le otorgé el plazo establecido por la ley especial que rige la materia, asi
como también las multiples prérrogas solicitadas y ponderé cada una de las respuestas
presentadas por la hoy apelante.

CONSIDERANDO 20: Que en el caso objeto del presente andlisis esta alzada ha podido
verificar que en el Recurso de Reconsideracioén, si bien la hoy apelante aporté un nuevo
pliego reivindicatorio, al ser evaluada dicha documentacién por los técnicos expertos en la
materia se verificé que con esta nueva documentacién no se subsanaba la falta de claridad
de la cual adolece la solicitud de patente; plasmando el técnico en su informe, entre otros
fundamentos, los siguientes: “la actual reivindicacién 01 tal y como est4 escrita mantiene
algunas de las deficiencias mencionadas en la denegatoria, tales como: menciona la familia
del principio activo principal: flavonas, flavonoles, flavononas, flavanolas, antocianidinas

12 Articulo 35.- Del recurso de reconsideracién. a) Solo procede el recurso de reconsideracién contra la
resolucién que rechace o anule una patente, el cual se presentara por escrito ante la propia Oficina Nacional de
la Propiedad Industrial en un plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha de notificacién de la resolucion
respectiva. Al recurso se acompanara la documentaciéon que acredite su procedencia;
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e isoflavonas, es decir no especifica la flavona ejemplificada, no especifica el acido a
utilizar, no especifica el solvente orgénico no téxico, producto precipitado formado bajo
condiciones. Esta expresion no esté clara.”... “...el flavonoide microparticulado hidratado
tiene una solubilidad en agua menor que 1 mg/ml; discrepancia con los datos mostrados
en la tabla XIII de las paginas 134-135” ... “.. con un tamafio promedio de nanofibras de
50-1000 nanémetros, mas preferentemente de 200-500 nanémetros, una relacién entre
dimensiones de mas de 20; el tamafio promedio de la fibra del flavonoide hidratado no es
claro, ya que contiene rangos muy dispares y alejados”.

CONSIDERANDO 21: Que de lo precedentemente indicado se verifica que durante el
conocimiento del recurso de reconsideracién la hoy apelante no aport6é argumentos y/o
documentos que pudieran hacer variar la decisiéon atacada mediante dicho recurso y por
tanto no se configuré uno de los requisitos primordiales del recurso de reconsideracion,
como lo es un hecho tangible y no evaluado con anterioridad que ameritara el ser
considerado con fines de variar la decisiéon de la Oficina; por lo que el Departamento de
Invencién cuando conoci6 del recurso de reconsideracién actué con estricto apego a la ley.

(...)

CONSIDERANDO 23: Que en lo que al examen de fondo se refiere, el articulo 22 de la Ley
20-00 en sus numerales 2, 5 y 6 precepttia “2) La solicitud de patente se examinard para
determinar si su objeto constituye una invencion conforme a los Articulos 1 y 2 numeral 1), si la
invencion es patentable conforme al Articulo 2 numeral 2) y a los Articulos 3, 4, 5 y 6, y se cumple
lo dispuesto en los articulos 13, 14, 15, 16, 17 y, cuando fuese el caso, Articulos 18 numeral 1) y
135, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes”. “5) En caso de no cumplirse alguno
de los requisitos para la concesion de la patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
notificard al solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentacion
presentada, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le
convinieran. “6) Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo establecido, o si a
pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen
los requisitos para conceder la patente, la denegard mediante resolucion fundamentada”.

CONSIDERANDO 24: Que esta alzada entiende importante destacar el hecho de que la
solicitud de patente no puede ser vista como si se tratara de una homologacién de patente,
toda vez que ademas de que durante la evaluacion el examinador debe tener en cuenta los
supuestos normativos de nuestra ley, los cuales no necesariamente coinciden con la
legislacion del o de los paises que han concedido la patente; con frecuencia lo solicitado en
la ONAPI difiere de lo concedido en otras Oficinas. De modo que no se puede asumir ipso
facto que el otorgamiento de una patente de invencién en otros paises implique
automaticamente que deba ser concedida la patente presentada por ante la ONAPL

CONSIDERANDO 25: Que en vista de que el caso que nos ocupa se refiere a una solicitud
de patente que ha sido depositada al amparo del Tratado de Cooperaciéon en Materia de
Patentes (PCT), esta alzada entiende importante resaltar el hecho de que las solicitudes
depositadas al amparo de dicho tratado, en Fase Nacional son evaluadas en base a la
legislacion nacional; por tanto, el examinador debe verificar si la solicitud cumple con los
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requisitos establecidos por la ley y si no estd incursa en alguna de las prohibiciones
previstas en la ley nacional.

CONSIDERANDO 26: Que el articulo 52 de la Constituciéon Dominicana establece que “Se
reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras cientificas, literarias,
artisticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demas
producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que
establezca la ley”. En tal sentido los derechos de exclusiva que genera una patente deben
ser vistos en el marco del respeto de la ley; por tanto el Estado y sus autoridades deben
velar por una asignacion eficiente de los derechos de exclusiva, en virtud del Principio de
Legalidad, debido a que su inobservancia tendria alto impacto negativo en la sociedad.

CONSIDERANDO 27: Que de la revisién de los documentos que componen el caso objeto
del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones
actu6 con estricto apego a la ley que rige la materia. La solicitud de patente objeto del
presente anélisis fue denegada en virtud de que una vez el técnico concluy6 con el examen
de fondo determiné que la redacciéon de las reivindicaciones de la solicitud de patente
P2012-0115 carecen de claridad y congruencia y por tanto la misma incumple con lo
establecido en el articulo 15 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que a la luz
de lo establecido en el numeral 6 del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, cuando no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, procede la
denegacion de la solicitud.

CONSIDERANDO 29: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada estima que procede confirmar la decisién del Departamento de Invenciones, en
ocasion del recurso de reconsideracién interpuesto por la entidad (...) contra la resolucién
No. 117-2018 que denegé la solicitud de patente de invenciéon No. P2012-0115
denominada “FORMAS MICROPARTICULADAS Y SOLUBLES DE FLAVONOIDES Y
SUS SINTESIS, FORMULACIONES Y METODOS DE FABRICACION” haciendo la
enmienda en cuanto a la calificacion dada por el Departamento de Invenciones que
declar6 “IMPROCEDENTE” el recurso de reconsideraciéon, debiendo declarar el
“RECHAZO” del mismo, toda vez que si procedia el conocimiento del recurso en virtud
de lo establecido por el articulo 3513 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al
tratarse de una solicitud de patente que habia sido denegada.

Resolucion No. 0085-2020 de fecha 19/11/2020 relativa a la solicitud de registro de la patente
denominada COMPOSICION FARMACEUTICA DE LIBERACION PROLONGADA DE
TRIMETAZIDINA” expediente No. No. P2013-0024.

13 Articulo 35.- Del recurso de reconsideracién. a) So6lo procede el recurso de reconsideracion contra la
resolucion que rechace o anule una patente, el cual se presentara por escrito ante la propia Oficina Nacional de
la Propiedad Industrial en un plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion
respectiva. Al recurso se acompanara la documentacion que acredite su procedencia;
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CONSIDERANDO 07: Que en el caso de autos es preciso referirnos a la definicion que la
ley nacional asigna a la figura de la invencion, en este orden el articulo 1 de la Ley No. 20-
00 precepttia 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 podrd referirse a un producto o a un procedimiento”.

CONSIDERANDO 08: Que el articulo 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece: “Novedad. 1) Una invencion es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la
técnica”.

CONSIDERANDO 09: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 6
establece: “Nivel inventivo. Una invencion tiene nivel inventivo si para una persona especializada
0 experta en la materia técnica correspondiente, la invencion no resulta obvia ni se deriva de manera
evidente del estado de la técnica pertinente”.

CONSIDERANDO 10: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 2
(modificado por el Articulo 1 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, cuyos
textos son los siguientes): Materia excluida de proteccion por patente de invencion. .... h)
La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variacion de forma,
de dimensiones o de materiales, salvo que se trate 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”

(..)

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante acompafia el recurso de apelaciéon de
documentos que segin su criterio subsanan las deficiencias de la que adolecia la solicitud
de patente P2013-0024 cuando fue evaluada por el Departamento de Invenciones. En tal
sentido es preciso sefalar que al conocer la apelaciéon de un recurso de reconsideracién, la
alzada se centra en evaluar el fallo que conocié dicho recurso en base a la documentacion
aportada en el marco de la reconsideracién. De manera que, en caso como el actual, la
nueva documentacién que pueda aportar la recurrente en el marco del recurso de
apelacion, resulta extemporédnea; puesto que lo tnico que puede hacer la alzada es juzgar
lo relativo al recurso de reconsideracién, es decir, si con la documentacion y prueba
presentada al Departamento de Invenciones, el examinador actué o no conforme a
derecho.

CONSIDERANDO 18: Que una vez la Direccion de Invenciones emite una resolucién, las
partes cuentan con diversas vias recursorias dentro de las cuales se encuentran el recurso
de reconsideracion y el de apelacion, los cuales son optativos, y sera el administrado el que
en atencién a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer
valer sus pretensiones; en observancia estricta de los plazos establecidos por la ley. En el
presente caso la resolucion apelada fue la que conocié del recurso de reconsideracion
interpuesto contra la resolucién que deneg¢ la solicitud de patente P2013-0024. Durante el
conocimiento del recurso de reconsideraciéon se conoci6 el fondo del caso y se concluy6
con la confirmacion de la decisién inicial de denegacion. Por tanto y en el entendido de
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que la hoy apelante opt6é primero por la via del recurso de reconsideracion, esta alzada se
centrard en evaluar los aspectos concernientes al fallo del mismo; de manera que al
conocer el presente recurso de apelacién procedera a verificar si al confirmar su decision el
Departamento de Invenciones actué acorde a la ley que rige la materia.

ONSIDERANDO 20: Que de la revisiéon de los documentos que componen el presente

recurso de apelacion, esta alzada ha podido verificar que este caso trata de una solicitud
de patente que durante la fase de examen de fondo el Departamento de Invenciones
formulé una serie de requerimientos a la solicitante y en la respuesta al tultimo
requerimiento se considerd que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, de
conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 21: Que en el caso objeto del presente andlisis esta alzada ha podido
verificar que en el Recurso de Reconsideracion la hoy apelante presenté un nuevo pliego
reivindicatorio de su solicitud de patente, mismo que fue evaluado por el examinador de
fondo, quien concluyé que lo que se pretende proteger ya es materia conocida, tiene
caracteristicas obvias para un experto en la materia en consideracién de la divulgacién del
estado de la técnica; careciendo asi el recurso de elementos que pudieran hacer variar la
decisién atacada. De manera que al Departamento de Invenciéon confirmar su decision de
negacion de la solicitud de patente P2013-0024, actu6 con estricto apego a la ley.

CONSIDERANDO 24: Que la hoy apelante sefiala que la solicitud de patente objeto del
presente anélisis ha sido otorgada en varios paises. En tal sentido es preciso sefialar que en
virtud del Principio de Territorialidad de la Ley, las decisiones tomadas en otros paises,
por otras oficinas de propiedad industrial, no son vinculantes para la ONAPI. La Oficina
tiene la facultad de reconocer o no como suficientes los resultados de los exdmenes de
documentos relativos a la novedad o patentabilidad de la solicitud efectuados por otras
oficinas de propiedad industrial y para la ponderacién de los mismos ha de verificar
previamente que se refiera a la misma materia reivindicada en la solicitud que ha sido
presentada en la ONAPI.

CONSIDERANDO 25: Que en adicién a lo precedentemente indicado, es preciso resaltar el
hecho de que lo finalmente otorgado por otras oficinas no necesariamente es lo mismo que
solicitan en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), ya que durante el
proceso de evaluacion, conforme a las objeciones que le formulan las oficinas, el solicitante
va haciendo ajustes al pliego reivindicatorio y por tanto lo concedido por esas oficinas no
es precisamente lo que en principio solicitaron; por lo que la patente concedida puede que
difiera, en algunos aspectos, de la solicitada inicialmente. No obstante ello, es preciso
resaltar el hecho de que son las disposiciones de la ley nacional relativas a patentabilidad y
exclusiones, las que determinaran la concesién o no de la solicitud de patente.

CONSIDERANDO 26: Que esta alzada entiende importante destacar el hecho de que la
solicitud de patente no puede ser vista como si se tratara de una homologacién de patente,
toda vez que ademds de que durante la evaluacion el examinador debe tener en cuenta los
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supuestos normativos de nuestra ley, los cuales no necesariamente coinciden con la
legislacion del o de los paises que han concedido la patente; con frecuencia lo solicitado en
la ONAPI difiere de lo concedido en otras Oficinas. De modo que no se puede asumir ipso
facto que el otorgamiento de una  patente de invencion en otros paises implique
automaticamente que deba ser concedida la patente presentada por ante la ONAPL

CONSIDERANDO 28: Que de la revisiéon de los documentos que componen el caso objeto

del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones
actué con estricto apego a la ley que rige la materia. La solicitud de patente objeto del
presente anélisis fue denegada en virtud de que una vez el técnico concluy6 con el examen
de fondo determiné que la misma carece de Novedad y de Nivel Inventivo y por tanto, a
la luz de lo establecido en el numeral 6 del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, cuando no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, o lo que es lo
mismo, si la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, procede la
denegacion de la patente.

i) Novedad

Resolucion No. 0040-2017 de fecha 20/07/2017 relativa a solicitud de registro de la patente titulada
“ACCESORIO PARA VESTIDO Y SUJETADOR” bajo expediente No. No. P2012-0286

CONSIDERANDO 19: Que el proceso de concesion de una patente es un acto
administrativo complejo ya que el acto de concesién depende de la validez de otros actos
previos que le estan conexos. En el caso de la Repuablica Dominicana el acto de concesion
de la patente depende de los actos descritos en los articulos 11 y siguientes de la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial, a saber: presentacién de solicitud, pago de tasas de servicio,
examen de forma, publicacién, examen de fondo, publicacién de concesién. En cada una
de estas fases hay una serie de requisitos con los cuales debe cumplir el (los) solicitante(s)
y una serie de evaluaciones que debe realizar la Oficina.

CONSIDERANDO 20: Que en lo que al examen de fondo se refiere, el articulo 22 de la Ley
20-00 en sus numerales 2, 5 y 6 preceptta “2) La solicitud de patente se examinardi para
determinar si su objeto constituye una invencion conforme a los Articulos 1 y 2 numeral 1), si la
invencion es patentable conforme al Articulo 2 numeral 2) y a los Articulos 3, 4, 5 y 6, y se cumple
lo dispuesto en los articulos 13, 14, 15, 16, 17 y, cuando fuese el caso, Articulos 18 numeral 1) y
135, y en las disposiciones reglamentarias correspondientes”. “5) En caso de no cumplirse alguno
de los requisitos para la concesion de la patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
notificard al solicitante para que dentro de un plazo de tres meses complete la documentacion
presentada, corrija, modifique o divida la solicitud o presente los comentarios o documentos que le
convinieran. “6) Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo establecido, o si a
pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara que no se satisfacen
los requisitos para conceder la patente, la denegard mediante resolucion fundamentada”.
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CONSIDERANDO 21: Que tal como se indica en el contenido del Considerando 33 de la
resoluciéon hoy apelada, en la fase de Examen de Fondo la Oficina identificoé que la
novedad de la solicitud de patente P2012-00286 estaba afectada por un documento de
fecha 28 de enero del 2010. La solicitud de patente fue depositada en la ONAPI el dia 12
de Noviembre del afio 2012, de manera que al amparo de lo que establece el articulo 5
numeral 3 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, ya habia transcurrido mas del afio
del cual disponian los solicitantes para invocar la reivindicaciéon 1 de su solicitud,
quedando afectada la novedad por un documento publicado por ellos mismos.

CONSIDERANDO 22: Que de conformidad a lo citado en la resoluciéon hoy apelada, en el
Manual de Organizaciéon y Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion se establece
que “una reivindicacion dependiente es patentable si la reivindicacion independiente de la cual se
deriva también es patentable”; por tanto, al estar afectada la novedad de la reivindicacion 1y
por ende no ser patentable, y al ser las reivindicaciones 10 y 12 dependientes de ésta,
tampoco pueden ser patentables. Que a titulo de modo ilustrativo, es preciso resaltar que
cuando en una solicitud de patente se identifica una afectaciéon directa de la novedad,
como se evidencia en el presente caso, carece de sentido evaluar lo concerniente al nivel

inventivo.

CONSIDERANDO 23: Que el articulo 52 de la Constitucién Dominicana establece que “Se
reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras cientificas, literarias, artisticas,
invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demds producciones del
intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”. En tal
sentido los derechos de exclusiva que genera una patente deben ser vistos en el marco del
respeto de la ley; por tanto el Estado y sus autoridades deben velar por una asignacién
eficiente de los derechos de exclusiva, en virtud del Principio de Legalidad, debido a que
su inobservancia tendria alto impacto negativo en la sociedad.

CONSIDERANDO 24: Que de la lectura de la resoluciéon objeto del presente Recurso de
Apelacion Administrativa esta alzada ha podido verificar que cada una de las
argumentaciones presentadas por las accionantes fueron debidamente respondidas por el
Departamento de Invenciones y que son précticamente las mismas sobre las cuales
fundamentan el presente recurso de apelacién, con excepcion de que mediante escrito
ampliatorio, depositado ante esta alzada, presentaron las modificaciones que hicieron a
varias reivindicaciones de su solicitud de patente; mismas que no pueden ser ponderadas
por las limitaciones que nos impone el hecho de estar apoderados del conocimiento de un
recurso de apelaciéon que nace de una reconsideracién y ademads por ser el depésito de esta
documentacién extemporaneo.

CONSIDERANDO 25: Que en adiciéon a lo antes sefialado vale indicar que para el
momento en que fueron depositadas las modificaciones del pliego reivindicatorio ya la
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solicitud de patente habia sido evaluada por el Departamento de Invenciones, esto en el
marco del procedimiento que establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por tanto
estaba ventajosamente vencido el plazo del cual disponian para presentar enmiendas al
pliego reivindicatorio y por ende estos documentos no son susceptibles de ser evaluados.

CONSIDERANDO 26: Que con independencia del depdsito extemporaneo de la precitada
documentacién, es preciso resaltar que lo indicado por la hoy apelante en su escrito
ampliatorio, respecto a que al amparo de lo establecido en el articulo 37, numeral 1) de la
Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, a saber: “El titular de una patente podrd pedir en
cualquier momento que se modifique una o mds de las reivindicaciones de la patente para reducir o
limitar su alcance”, solicita la modificacién de las reivindicaciones 1,10 y 17 de su solicitud
de patente, debemos precisar que dicho articulo es muy claro al indicar que “el titular de
una patente” podré solicitar modificaciones de las reivindicaciones; por tanto dicho articulo
no aplica para el presente caso, toda vez que el mismo trata de una solicitud de patente
que aun estaba en fase de evaluacién y durante esta etapa lo que existe es una expectativa
de derecho, no hay un titulo vélido para la patente P2012-0286, siendo este un requisito
sine qua non para tener derecho a solicitar las modificaciones de reivindicaciones
establecidas en el precitado articulo de la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 27: Que esta alzada ha podido verificar que en el Recurso de
Reconsideracion la parte hoy apelante no aporté nuevos argumentos ni nuevos
documentos que pudieran hacer variar la decisién atacada mediante dicho recurso, es
decir, no se configuré uno de los requisitos primordiales del indicado recurso, como lo es
un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que ameritara el ser considerado; por lo
que el Departamento de Invencién, al rechazar el recurso de reconsideracién actué con
estricto apego a la ley.

CONSIDERANDO 28: Que en virtud del Principio de Territorialidad de la Ley, carece de
fundamento lo argumentado por la hoy apelante en el sentido de que el hecho que la
solicitud de patente P2012-0286 cumpliera con los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicaciéon industrial en diferentes paises, es un claro indicio del merecimiento de la
patente en Republica Dominicana; pues ademds de que dichas decisiones no son
vinculantes, las solicitudes depositadas al amparo del Tratado de Cooperaciéon en Materia
de Patentes (PCT), en Fase Nacional son evaluadas en base a la legislacién nacional, por
tanto el examinador debe verificar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos y si
no esta incursa en alguna de las prohibiciones previstas en la ley nacional.

ii) Nivel Inventivo
Resolucion No. 005-2018 de fecha 09/02/2018 relativa a la solicitud de registro de la patente
FORMULACION SUBCUTANEA ALTAMENTE CONCENTRADA DE ANTICUERPO

ANTI-HER2 UTIL PARA TRATAR EL CANCER O UNA ENFERMEDAD NO TUMORAL”
G., bajo expediente No. P2012-0020
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CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante entre otras cosas argumenta que su solicitud
de patente posee nivel inventivo ya que “Ninguno de los documentos citados describe una
co-formulaciéon de un anticuerpo anti-HER2 y una enzima hialuronidasa como se
reivindica y atn con la combinacién de los estudios de los documentos de la técnica
anterior, un experto en la materia no llega a la invencion reivindicada” En consideracién al
tecnicismo que envuelve el presente caso y a los fines de estar mejor edificada, esta alzada,
via la Consultoria Juridica, solicité que un examinador de fondo evaluara la solicitud y
emitiera un Dictamen Técnico en cuanto a los cuestionamientos planteados por la apelante
sobre las reivindicaciones y el nivel inventivo de su solicitud de patente.

CONSIDERANDO 18: Que el examinador de fondo designado para fines de evaluar los
cuestionamientos presentados por la apelante, en fecha 22 de noviembre del 2017 elaboré
un informe en el cual present6 una relacion de los documentos encontrados; son estos:

D1: US 6 267 958 Publicado el 31 de iulio de 2001

D2: US 2007/071675 | Publicado el 29 de marzo de 2007

D3: US2006/104968 Publicado el 18 de mavo de 2006

D4: WO 2008/150949 | Publicado el 11 de diciembre de 2008

D5: US 2002/035736 | Publicado el 21 de marzo de 2002

D6: WO 2005/023328 | Publicado el 17 de marzo de 2005

E indica que del analisis de dichos documentos se verifica que los mismos afectan la
actividad inventiva de la solicitud, lo cual sustenta en que:

“Respecto al nivel inventivo. En el estado de la técnica se han encontrado los documentos
citados los cuales afectan la actividad inventiva de su solicitud como son los documentos
D1-D5 en los cuales se describe la posibilidad de la formulacion que el solicitante intenta
proteger, siendo los documentos mds cercano D1 y D2, en los que se describe lo siguiente:

D1: divulga una formulacion pre-liofilizada de anticuerpo anti-HER2 util tal como se
describio en los experimentos detallados a continuacion comprende anti-HER2 en una
cantidad de aproximadamente 5-40 mg/ml (por ejemplo 20-30 mg / mi) y sacarosa o
trehalosa en una cantidad de aproximadamente 10-100 mM (por ejemplo 40 -80 mM), un
tampon (por ejemplo histidina, pH 6 o succinato, pH 5) y un tensioactivo (por ejemlplo, un
polisorbato). Se encontré que la formulacion liofilizada era estable a 40°C durante al menos
3 meses y estable a 30°C. Por lo menos 6 meses. Esta formulacion anti-HER2 puede
reconstituirse con un diluyente para generar una formulacion adecuada para administracion
intravenosa que comprende anti-HER2 en una cantidad de aproximadamente 10-30 mg/ml
que es estable a 2-80 °C durante al menos aproximadamente 30 dias. Cuando se desean
concentraciones mds altas del anticuerpo anti-HER2 (por ejemplo cuando la administracion
subcutinea del anticuerpo es el modo de administracion al paciente), la formulacion
liofilizada puede reconstituirse para producir una formulacion reconstituida estable que
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tiene una concentracion de proteina de 50 mg/ml o mds para administracion intramuscular
0 subcutinea con la diferencia de que no contiene hialuronidasa.

D2: Las porciones de anticuerpo o anticuerpo se prepararan como una solucion inyectable
que contiene 0,1-250 mg/ml de proteina de union. La solucion inyectable puede estar
compuesta de una forma de dosificacion liquida o liofilizada en un vial de dmbar o de
pedernal, ampolla o jeringa precargada. El tampon puede ser L-histidina (1-50 mM),
optimamente 5-10 mM, a pH 5,0 a 7,0 (optimamente pH 6,0). Otros tampones adecuados
incluyen, pero no se limitan a succinato sodico, citrato sédico, fosfato sédico o fosfato
potdsico. Los estabilizantes se pueden usar tanto en formas de dosificacion liquidas como
liofilizadas, principalmente 1-50 mM de L-metionina (dptimamente 5-10 mM). Otros
agentes de carga adecuados incluyen glicina, arginina, se pueden incluir como 0-0,05% de
polisorbato - 80 (dptimamente 0,005 - 0,01%). Los tensioactivos adicionales incluyen, pero
no se limitan a, tensioactivos de polisorbato 20. La composicion farmacéutica que comprende
las proteinas de union de la invencion preparadas como una solucion inyectable para
administracion parenteral, puede comprender ademds un agente 1itil como adyuvante, tal
como los usados para aumentar la absorcion o dispersion de una proteina terapéutica (por
ejemplo, anticuerpo). Un adyuvante particularmente 1itil es la hialuronidasa, tal como
Hylenex® (hialuronidasa humana recombinante). Administrado entre otros por via
subcutdnea, intramuscular, transdérmica (ver pdg.31 pdrrafo 0184).

La diferencia entre D1 y la presente invencion es que D1 no contiene hialuronidasa,
demostrindose que el efecto de incluir la hialuronidasa resulta en una formulacion
concentrada y estable, por lo tanto el problema resultante de la invencion respecto a los
documentos mds cercano radica en modificar la formulacion farmacéutica conocida de D1,
para obtener una formulacion farmacéutica concentrada y estable. Sin embargo la utilizacion
de la hialuronidasa para concentrar y estabilizar una formulacion que contenga un
anticuerpo anti HER-2 ya se conocia por la divulgacion de D2, en donde hace referencia a
una composicion que contiene 0.1-250 mi de proteina de union, anticuerpo trastuzumab,
buffer de histidina de 1 a 50Mm, estabilizante como metionina 5-1 OMm, polisorbato 0-
,05% hialuronidasa (pdg. 31, pdrrafo 184), resultaria obvio para una persona versada en la
materia incluir la hialuronidasa, del documento D2, que mejora la biodisponibilidad y
disminuye las reacciones en el sitio de inyeccion. Ademds sabiendo que dicha molécula
corresponde a un anticuerpo monoclonal anti HER-2, el cual en termino de estabilidad
presentan un comportamiento similar, al anticuerpo trastuzumab, se considera un
equivalente conocido conforme a lo divulgado por D2 resultando llegar de forma obvia al
objeto de la reivindicacion 1, de la presente solicitud. Ademds la formulacion liquida descrita
en D1 y (col. 11, linea 23 a columna 27, linea 32) se puede evidencia en la figura 1 que a
pesar del volumen de reconstitucion de (4 o 20) se determina un % de proteina intacta
mayor al 97% aun después de 6 meses de dicha reconstitucion, y en donde se demuestra una
estabilidad mayor a 180 dias, a 40°C, mientras que la formulacion de la presente solicitud
presenta una estabilidad limitada de 84 dias a 25°C demostrando que el problema técnico de
formulaciones liquidas estables a alta concentracion ya existin en D1. Por lo tanto
consideramos que su solicitud respecto a los documentos mds cercanos no posee actividad
inventiva.

Ademas en los documentos D1 y D2 se divulga y se sugiere el uso de anticuerpos anti-
HER? y la hialuronidasa especificando en D2 que se usa un tampon o buffer que puede ser la
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L-histidina, se usa la metionina como principal estabilizante en forma de dosificacion liquida
como liofilizadas, y que la hialuronidasa se ha recomendado como un posible adyuvante ver
documentos, D2: pdgs. 31,32 parrafo {0184} D4: pigina 6 linea 10, En los documentos D1:
columna 3, linea 42, D2: pagina 31, pdrrafo 184 y D4: pagina 106, linea 1, usan tipicamente
tensioactivos como polisorbatos 80 y 20, partiendo de los documentos encontrados en estado
de la técnica se entiende que esta combinacion de un anticuerpo y una enzima como
adyuvante es muy 1itil para incrementar la adsorcion o dispersion de una proteina
terapéutica tal es el caso de D2 y para mejorar la biodisponibilidad, después de la
administracion parenteral particularmente la administracion subcutinea de los farmacos
que tienen baja estabilidad.

Por tales motivos la presente solicitud es una alternativa de una formulacién farmacéutica,
el diserio de una formulacion farmacéutica mediante mezclas de excipientes conocidos, se
considera como rutinario en el campo técnico de la tecnologia farmacéutica, por lo tanto no
posee NIVEL INVENTIVO...”

CONSIDERANDO 19: Que el Principio de Territorialidad rige el proceso de concesion de
un derecho de exclusiva en materia de Propiedad Industrial y este determina que es la ley
nacional de un Estado la que establece qué puede ser objeto de una protecciéon bajo el
sistema de patente; por tanto, los casos evaluados por el Departamento de Invenciones se
rigen por la legislacién nacional, que es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 20: Que el articulo 22 numeral 4 de la Ley 20-00 establece que “El
examen podré tener en cuenta los documentos relativos a los exdmenes de novedad o de
patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial....”, es decir, la
Oficina Nacional no estd obligada a acatar los resultados del examen de novedad o
patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial sobre la misma
inventiva, sean éstos favorable o no, esto asi en virtud del principio de territorialidad.

CONSIDERANDO 21: Que en aras de mejorar el examen de patentes, las Oficinas de
Propiedad Industrial tienen a su disposicion herramientas tecnolégicas que le permiten el
acceso a bases de datos cientificas y de documentos de patentes, incluyendo las opiniones
emitidas por otras Oficinas de patentes y decisiones de otras jurisdicciones. La literatura
de patentes o no patentes que anticipe o sugiera las reivindicaciones de una solicitud
podrian afectar su novedad, ya que en cuanto a este requisito de patentabilidad, los
documentos o resultados de andlisis de otras oficinas son vinculantes, toda vez que la
novedad toma en cuenta el estado de la técnica a nivel mundial (cualquier documento que
sea idéntico). Sin embargo, las evaluaciones de altura inventiva de cada Oficina no
constituyen per se una causal de aceptacion o denegacion. Ello asi porque atin cuando la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial faculta al examinador a hacer uso de las opiniones
de examen de otras autoridades, no lo obliga a aceptarlas, pues podria no estar de acuerdo
con las mismas.

CONSIDERANDO 22: Que la entidad (...) refiere que el hecho de que la solicitud de
patente objeto del presente andlisis, en diferentes paises cumple con los requisitos de
patentabilidad, es un claro indicio del merecimiento de la patente. En tal sentido es preciso
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sefialar que durante el proceso de evaluacion de una solicitud de patente la administracion
debe velar por el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y observar las
exclusiones previstas por la ley nacional, siendo esto indispensable para el otorgamiento
de una patente, pues la falta de uno de los requisitos y/o la verificacién de que la solicitud
estd incursa en una de las excepciones que contempla la legislacién nacional, imposibilita
la concesion del derecho de exclusiva.

CONSIDERANDO 23: Que en adicién a lo precedentemente sefialado, es preciso resaltar el
hecho de que en ocasiones puede el examinador nacional coincidir con las objeciones a los
requerimientos que ha hecho el examinador de otra Oficina; sin embargo, ambos pueden
diferir en cuanto a encontrar suficiente la respuesta dada por el solicitante y por tanto
considerarla vélida para subsanar la objecion previa; esto asi porque la conclusién a la que
arribe el examinador dependera de la prueba documental depositada en la solicitud
nacional, lo cual se debe a que los criterios de altura inventiva, yuxtaposicion y obviedad
varian entre una normativa y otra; asi como también varian las directrices de examen de
las Oficinas.

CONSIDERANDO 24: Que por todo lo antes sefialado se verifican diferencias sustanciales
entre los criterios de examen de una jurisdiccion a otra, siendo que en unas jurisdicciones
las mezclas y yuxtaposiciones de materia conocida le es atribuido altura inventiva,
mientras que en otras jurisdicciones no le es reconocida; tal como ocurre en el caso de la
jurisdiccién nacional. Las motivaciones por las cuales en la jurisdiccion nacional no se les
atribuye altura inventiva a las formulaciones y mezclas de entidades quimicas
previamente descritas en el estado del arte, se debe a que las mismas corresponden a
précticas rutinarias y obvias en farmacéutica. S6lo en caso de excepcién, esto es cuando se
verifica un efecto técnico sorprendentel4, no obvio o cuando se supera una dificultad,
podria considerarse la concesiéon de patente para tales solicitudes; condiciones estas que
no se verifican en el presente caso.

CONSIDERANDO 25: Que conforme se indica en la resolucién 112-2016, objeto del
presente analisis, asi como en los resultados del dictamen solicitado por esta alzada,
mismo que fue realizado por una examinadora de fondo distinta a la que emiti6 el
dictamen de denegacién y la opinién técnica cuando se conocié el recurso de
reconsideracién; ambas examinadoras de fondo verificaron que la solicitud de la patente
No. 2012-0020 no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que los documentos
citados indican el camino a seguir para la formulacién que se pretendia proteger.

CONSIDERANDO 26: Que el contenido de los considerandos que preceden evidencian
que la Direccion de Invenciones ha observado el debido proceso, ha notificado los
requerimientos y por ende ha actuado con estricto apego a la ley que rige la materia.

14 Efecto técnico sorprendente. La formulaciéon rutinaria esta descrita en los textos usuales de farmacéutica y

estos permiten alcanzar resultados predecibles a problemas usuales de la industrial; es por ello que la
aplicacién de técnicas conocidas para la mejora de productos no alcanzan altura inventiva, pues carecen de
efecto técnico sorprendente.
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CONSIDERANDO 27: Que esta alzada considera que corresponde confirmar el fallo a-quo
en virtud de que la solicitud de patente No. P2012-0020 correspondiente a la patente de
invencién titulada “FORMULACION SUBCUTANEA ALTAMENTE CONCENTRADA
DE ANTICUERPO ANTI-HER2 UTIL PARA TRATAR EL CANCER O UNA
ENFERMEDAD NO TUMORAL” presentada por la entidad F. HOFFMANN-LA ROCHE
AG., no cumple con los requisitos de patentabilidad, conforme se indica en el dictamen
técnico emitido en fecha 22 de noviembre del 2017 por una examinadora de fondo del
Departamento de Invenciones de esta Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).

Resolucion No. 0028-2018 de fecha 13/04/2018 relativa a la solicitud de registro de la patente
COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-(LH-PIRROLO|[2,3-B]PIRIDIN-5-ILOXI)-N-
FENILSULFONILBENZAMIDA, COMO AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS Utiles
CONTRA EL CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES Y AUTOINMUNES bajo expediente
No. P2012-0297

CONSIDERANDO 13: Que del contenido de los dictdmenes elaborados por el
examinador actuante, mismos que han sido copiados textualmente en el considerando 06
de la presente resolucion, se verifica que el Departamento de Invenciones ha establecido
de forma precisa las razones por las cuales considera que la solicitud de patente P2012-
0297 denominada “COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-(LH-PIRROLO [2,3-B] PIRIDIN-5-
ILOXI)-N- FENILSULFONILBENZAMIDA, COMO AGENTES INDUCTORES DE
APOPTOSIS UTILES CONTRA EL CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES Y
AUTOINMUNES” no posee nivel inventivo.

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante plantea en su recurso de apelacién que no esta
de acuerdo con la forma en que el Examinador de Fondo hizo el analisis del nivel
inventivo de su solicitud. En tal sentido es preciso indicar que dicho examen fue realizado
por un examinador de fondo de patentes experto en el area quimico farmacéutica con
Maestria en Ciencias, con amplios conocimientos y vasta experiencia en el area.

CONSIDERANDO 15: Que en el contenido de la resolucién objeto del presente recurso se
determina que el examinador de fondo verific6 que la solicitud de patente P2012-0297
reivindica compuestos derivados sulfonilbezamida que contienen un grupo 1H-
pirrolo[2,3-b]piridin que no tienen un grupo cloro, estos compuesto tienen actividad
inhibitoria para las proteinas antiapotéticas Bcl-2, por lo que son ttiles en el tratamiento
del cancer y enfermedades relacionas con esta proteina. El estado del arte previo a la
invencién reivindicada, divulga la familia quimica de los compuestos, muy parecidos
estructuralmente a los compuestos reivindicados, ya que son derivados sulfonilbezamida
que tienen diversos grupos fusionados heterociclicos; dentro de los cuales esta el un grupo
1H-pirrolo[2,3-b]piridin, sustituidos con cloro y que ademés tienen la misma actividad
biolégica (actividad inhibitoria para las proteinas antiapotéticas Bcl-2) y el uso de los
compuestos para las mimas enfermedades. La diferencia entre los compuestos
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reivindicados y el arte previo es que los presentes compuestos no tienen en su estructura
cloro, dicha diferencia no le confiere a la molécula un comportamiento biolégico diferente
del anteriormente divulgado en el arte el previo, por tanto carece de nivel inventivo.

CONSIDERANDO 16: Que de conformidad a lo establecido en nuestra legislacion y tal
como lo refiere el examinador de fondo, que reiteramos es experto en el drea de patentes
farmacéuticas, la diferencia de la solicitud de patente objeto del presente caso versus lo
conocido en el estado de la técnica, no es significativa para ser concedido el certificado de
patente, es decir, no tiene ventaja significativa conforme a lo que ya existia al momento del
depésito de la solicitud en Republica Dominicana, por lo que a criterio del examinador de
fondo, esta invencién no alcanza el gran salto que se requiere para que le sea reconocido
nivel inventivo siendo este uno de los requisitos que exige la ley para que pueda ser
concedida una patente.

CONSIDERANDO 17: Que en las Patentes de Modelo de Utilidad el nivel inventivo que se
requiere es menor al que se exige en las Patentes de Invencion, puesto que en estas tltimas
la mejora introducida a lo que ya se conoce en el estado del arte debe ser significativa, no
ser obvia y tener un efecto sorprendente1s, a los fines de que se verifiquen las condiciones
que ameriten la concesion del titulo de proteccion. De no hacerlo se corre el riesgo de que
modificaciones minimas y que forman parte de la rutina que realiza el inventor alrededor
de una molécula con aplicacién industrial, devenga en multiples concesiones que serian
depositadas oportunamente por el solicitante con intervalos de tiempo, consiguiendo asi
extender la patente en el fendmeno modernamente conocido como “perpetuacion de patente”
0 mds cominmente conocido como evergeening, que no es més que divulgar una entidad
con actividad farmacéutica y pretender luego registrar de manera separada sucesivos
titulos de patentes, todos referidos a la misma entidad quimica, con minimos cambios y
minima variacién en los resultados de su aplicacién industrial; con el tnico propésito de
impedir que la entidad entre al dominio publico.

CONSIDERANDO 18: Que es preciso referir que en el documento titulado “Promover el
acceso a las tecnologias y la innovaciéon en medicina: Intersecciones entre la salud publica,
la propiedad intelectual y el comercio”16 se expresa la preocupacién mundial por la
concesion de patentes que no tengan la calidad suficiente, como ocurre en aquellos casos
en que se conceden a expensa de bajar el requerimiento del nivel inventivo. Esta alzada
considera oportuno resaltar el hecho de que el sistema de patentes persigue fomentar el
esfuerzo en pos de la innovacién, premiando al inventor con la explotacion exclusiva de
sus inventos por un periodo limitado de tiempo. De ello se colige que toda accién o
costumbre que derive en conceder patentes en las cuales el esfuerzo del inventor es

15 Efecto técnico sorprendente. La formulacién rutinaria esta descrita en los textos usuales de farmacéutica y
estos permiten alcanzar resultados predecibles a problemas usuales de la industrial; es por ello que la
aplicacién de técnicas conocidas para la mejora de productos no alcanzan altura inventiva, pues carecen de
efecto técnico sorprendente.

16 Organizacion Mundial del Comercio (OMC): [en linea]

Estudio realizado por la OMS, la OMPI y la OMC, dirigido por el Departamento de Salud Publica, Innovaciéon y
Propiedad Intelectual de la OMS, la Divisién de Desafios Mundiales de la OMPI y la Divisién de Propiedad
Intelectual de la OMC en ocasién de la cooperacion trilateral en materia de salud publica. Disponible en:
https:/ /www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trilatweb_s/forw_trilat web_13_s.htm
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minimo o es una mera reproduccién de rutinas usuales a su area de la técnica, romperia el
circulo virtuoso de innovacion que persigue el sistema de patentes; pues se estaria
premiando un esfuerzo inexistente y mas atn, se corre el riesgo de que los inventores no
dirijan sus esfuerzos hacia la bisqueda de verdaderos aportes, de inventos con suficiente
nivel inventivo, lo que podria traer como consecuencia que el sistema de patentes se
convierta en un reciclaje de inventos ya conocidos.

CONSIDERANDO 19: Que es deber esta Oficina hacer un examen riguroso, confiable y
justo de cada una de las solicitudes de patentes que son depositadas, sin ceder a las
presiones de quienes pretendan extender el &mbito de su protecciéon mas alld de lo que el
esfuerzo inventivo amerita; ya que hacerlo serfa negar las bases mismas del sistema de
patentes que establece sus principios rectores; como bien cita el articulo 7 del Acuerdo
sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC): “Objetivos. La proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual
deberdin contribuir a la promocion de la innovacion tecnoldgica y a la transferencia y difusion de la
tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnoldgicos
y de modo que favorezcan el bienestar social y economico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.
Por su parte la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su parte considera establece que
“Debe existir una efectiva proteccion a los derechos de propiedad Industrial, al tiempo que deben
quedar claramente establecidas las obligaciones a cargo de los titulares de tales derechos, a fin de
logran un equilibrio entre derechos y obligaciones que promueva el desarrollo socioecondmico y
tecnoldgico del pais” Por tanto, para que exista un debido equilibrio entre los derechos y las
obligaciones, los titulares de patentes no deben pretender, de manera artificiosa, la
extension del periodo de duracién de la patente; siendo la modificacién de elementos
estructurales minimos, que devengan en mejoras minimas y de efecto no sorprendente,
una de las maneras usuales para pretender obtener un segundo titulo de proteccién sobre
materia ya descrita en el estado de la técnica.

CONSIDERANDO 20: Que con relaciéon a la evaluacién en retrospectiva, alegada por la
hoy apelante, es preciso resaltar el hecho de que de la revisién de los documentos que
componen este expediente, esta alzada pudo verificar que el examen realizado por el
experto en la materia fue hecho en base a la misma documentacion técnica que fue
presentada en la Oficina Europea en el afio 2014 y retrotrayéndose al estado de la técnica
de ese entonces, tal como se verificar en el punto III (Documentos considerados relevantes)
del dictamen técnico; por tanto carece de fundamento tal alegato.

CONSIDERANDO 21: Que la hoy apelante refiere que la Oficina Europea de Patentes
concedi6 la patente objeto del presente andlisis porque determiné que "la modificacion
estructural que resulta en los compuestos de la presente invencién, determina una unién
mejorada al blanco” En tal sentido es preciso indicar que en virtud del Principio de
Territorialidad de la Ley esto carece de fundamento pues dichas decisiones no son
vinculantes y ademas, cada solicitud depositada ante la ONAPI es evaluada en base a la
legislacién nacional; por tanto, el examinador debe verificar si la solicitud cumple con los
requisitos establecidos y si no estd incursa en alguna de las prohibiciones previstas en
nuestra ley; por tanto, el hecho de que la solicitud de patente P2012-0297 cumpliera con los
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requisitos de patentabilidad en otro pais, no significa que la ONAPI deba acatar tales
dictdmenes y también concederla.

CONSIDERANDO 22: Que la hoy apelante junto al presente recurso deposité un
documento que titula “copia del Informe de Examen emitido por la EPO el 10 de febrero
del 2014”. Sobre este particular es preciso sefialar que en virtud de que estamos
apoderados de una resolucién de reconsideracion no corresponde a esta alzada analizar la
documentacién aportada por la hoy apelante. Sin embargo, es preciso sefialar que se ha
verificado que el contenido de dicho documento fue evaluado por el Departamento de
Invenciones cuando conoci6 el Recurso de Reconsideracion.

CONSIDERANDO 23: Que esta alzada se forja el criterio de que carece de mérito el
fundamento presentado por la hoy recurrente cuando interpuso el recurso de
reconsideracion, toda vez que este recurso extraordinario no es una herramienta a utilizar
para tratar de convencer a la Administraciéon, en base a los mismos elementos que
conformaban el caso y que ya habian sido evaluados, de que su solicitud de patente si
tiene nivel inventivo. Por tanto, esta alzada ha podido verificar que en el Recurso de
Reconsideracion la parte hoy apelante no aport6é nuevos argumentos ni nuevos elementos
que pudieran hacer variar la decisiéon atacada mediante dicho recurso, es decir, no se
configuré uno de los requisitos primordiales del indicado recurso, como lo es un hecho
tangible y no evaluado con anterioridad, que ameritara el ser considerado; por lo que el
Departamento de Invencion, al rechazar el recurso de reconsideraciéon actué con estricto
apego a la ley.

CONSIDERANDO 24: Que del contenido de los considerandos que preceden se evidencia
que la Direccién de Invenciones ha observado el debido proceso, ha notificado los
requerimientos, ha evaluado cada documento que aport6 la solicitante, hoy apelante, ha
fundamentado su decisién y por ende ha actuado con estricto apego a la ley especial que
rige la materia.

CONSIDERANDO 25: Que esta alzada se forja el criterio de que la documentacion a
ponderar en un Recurso de Reconsideracién, cuando se haya denegado una solicitud de
patente, ha de referirse a la causal de denegacién y ha de permitir identificar el yerro en
que incurri6 la administracién al denegar la solicitud de patente; es decir, la
documentacién o argumentacién tendra mérito para ser ponderada en la medida en que al
ser evaluada le permita a la administracion identificar el error en que incurri6.

Resolucion No. 0085-2020 de fecha 19/11/2020 relativa a la solicitud de registro de la patente
denominada COMPOSICION FARMACEUTICA DE LIBERACION PROLONGADA DE
TRIMETAZIDINA" expediente No. P2013-0024.

CONSIDERANDO 07: Que en el caso de autos es preciso referirnos a la definicion que la
ley nacional asigna a la figura de la invencién, en este orden el articulo 1 de la Ley No. 20-
00 precepttia que “Se entiende por invencion toda idea, creacion del intelecto humano capaz de ser
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aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una
invencion podrd referirse a un producto o a un procedimiento”.

CONSIDERANDO 08: Que el articulo 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece: “Novedad. 1) Una invencion es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la
técnica”.

CONSIDERANDO 09: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 6
establece: “Nivel inventivo. Una invencion tiene nivel inventivo si para una persona especializada
0 experta en la materia técnica correspondiente, la invencion no resulta obvia ni se deriva de manera
evidente del estado de la técnica pertinente”.

CONSIDERANDO 10: Que la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 2
(modificado por el Articulo 1 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, cuyos
textos son los siguientes): Materia excluida de proteccién por patente de invencion. .... h)
La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variacion de forma,
de dimensiones o de materiales, salvo que se trate 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”

(..)

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante acompafia el recurso de apelacion de
documentos que segiin su criterio subsanan las deficiencias de la que adolecia la solicitud
de patente P2013-0024 cuando fue evaluada por el Departamento de Invenciones. En tal
sentido es preciso sefialar que al conocer la apelacién de un recurso de reconsideracion, la
alzada se centra en evaluar el fallo que conocié dicho recurso en base a la documentaciéon
aportada en el marco de la reconsideraciéon. De manera que, en caso como el actual, la
nueva documentacion que pueda aportar la recurrente en el marco del recurso de
apelacion, resulta extemporanea; puesto que lo tnico que puede hacer la alzada es juzgar
lo relativo al recurso de reconsideracién, es decir, si con la documentacién y prueba
presentada al Departamento de Invenciones, el examinador actué o no conforme a
derecho.

CONSIDERANDO 18: Que una vez la Direccion de Invenciones emite una resolucién, las
partes cuentan con diversas vias recursorias dentro de las cuales se encuentran el recurso
de reconsideracion y el de apelacion, los cuales son optativos, y sera el administrado el que
en atencion a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer
valer sus pretensiones; en observancia estricta de los plazos establecidos por la ley. En el
presente caso la resolucién apelada fue la que conocié del recurso de reconsideracion
interpuesto contra la resolucion que denego6 la solicitud de patente P2013-0024. Durante el
conocimiento del recurso de reconsideracién se conoci6 el fondo del caso y se concluy6
con la confirmacién de la decision inicial de denegacién. Por tanto y en el entendido de
que la hoy apelante opt6 primero por la via del recurso de reconsideracion, esta alzada se
centrard en evaluar los aspectos concernientes al fallo del mismo; de manera que al
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conocer el presente recurso de apelacién procedera a verificar si al confirmar su decision el
Departamento de Invenciones actué acorde a la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 20: Que de la revisiéon de los documentos que componen el presente

recurso de apelacion, esta alzada ha podido verificar que este caso trata de una solicitud
de patente que durante la fase de examen de fondo el Departamento de Invenciones
formulé una serie de requerimientos a la solicitante y en la respuesta al dltimo
requerimiento se considerd que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, de
conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 21: Que en el caso objeto del presente andlisis esta alzada ha podido
verificar que en el Recurso de Reconsideracion la hoy apelante presenté un nuevo pliego
reivindicatorio de su solicitud de patente, mismo que fue evaluado por el examinador de
fondo, quien concluyé que lo que se pretende proteger ya es materia conocida, tiene
caracteristicas obvias para un experto en la materia en consideracion de la divulgacién del
estado de la técnica; careciendo asi el recurso de elementos que pudieran hacer variar la
decision atacada. De manera que al Departamento de Invenciéon confirmar su decision de
negacion de la solicitud de patente P2013-0024, actu6 con estricto apego a la ley.

(...)

CONSIDERANDO 24: Que la hoy apelante sefiala que la solicitud de patente objeto del
presente anélisis ha sido otorgada en varios paises. En tal sentido es preciso sefialar que en
virtud del Principio de Territorialidad de la Ley, las decisiones tomadas en otros paises,
por otras oficinas de propiedad industrial, no son vinculantes para la ONAPI. La Oficina
tiene la facultad de reconocer o no como suficientes los resultados de los exdmenes de
documentos relativos a la novedad o patentabilidad de la solicitud efectuados por otras
oficinas de propiedad industrial y para la ponderaciéon de los mismos ha de verificar

previamente que se refiera a la misma materia reivindicada en la solicitud que ha sido
presentada en la ONAPI.

CONSIDERANDO 25: Que en adicién a lo precedentemente indicado, es preciso resaltar el
hecho de que lo finalmente otorgado por otras oficinas no necesariamente es lo mismo que
solicitan en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), ya que durante el
proceso de evaluacion, conforme a las objeciones que le formulan las oficinas, el solicitante
va haciendo ajustes al pliego reivindicatorio y por tanto lo concedido por esas oficinas no
es precisamente lo que en principio solicitaron; por lo que la patente concedida puede que
difiera, en algunos aspectos, de la solicitada inicialmente. No obstante ello, es preciso
resaltar el hecho de que son las disposiciones de la ley nacional relativas a patentabilidad y
exclusiones, las que determinaran la concesiéon o no de la solicitud de patente.

CONSIDERANDO 26: Que esta alzada entiende importante destacar el hecho de que la
solicitud de patente no puede ser vista como si se tratara de una homologacién de patente,
toda vez que ademads de que durante la evaluacion el examinador debe tener en cuenta los
supuestos normativos de nuestra ley, los cuales no necesariamente coinciden con la
legislacion del o de los paises que han concedido la patente; con frecuencia lo solicitado en
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la ONAPI difiere de lo concedido en otras Oficinas. De modo que no se puede asumir ipso
facto que el otorgamiento de una  patente de invencion en otros paises implique
automaticamente que deba ser concedida la patente presentada por ante la ONAPL

CONSIDERANDO 28: Que de la revisiéon de los documentos que componen el caso objeto

del presente recurso, esta alzada ha podido verificar que el Departamento de Invenciones
actu6 con estricto apego a la ley que rige la materia. La solicitud de patente objeto del
presente anélisis fue denegada en virtud de que una vez el técnico concluy6 con el examen
de fondo determiné que la misma carece de Novedad y de Nivel Inventivo y por tanto, a
la luz de lo establecido en el numeral 6 del articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, cuando no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, o lo que es lo
mismo, si la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, procede la
denegacion de la patente.

Resolucion No. 0041-2020 de fecha 10/07/2020 relativa a la solicitud de registro de la patente
COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRACINA COMO INHIBIDORES DE CMET,
COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN DICHOS COMPUESTOS Y EL USO DE TALES
INHIBIDORES EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA PROLIFERACION
CELULAR INCLUYENDO EL CANCER bajo expediente No. P2012-018

CONSIDERANDO 11: Que la hoy apelante indica que acompana el recurso de apelacion
de argumentos técnicos detallados y pruebas que segtin su criterio demuestran el error
objetivo en el andlisis que hizo el Departamento de Invenciones. En tal sentido preciso es
aclarar que al conocer un recurso de apelacion de una resolucién emitida en ocasién de
una reconsideraciéon, no pueden ser aportadas nuevas pruebas en apelaciéon, de manera
que esta alzada debe evaluar el fallo que conocié del recurso de reconsideraciéon en base a
la documentacién aportada en el marco de ese recurso.

CONSIDERANDO 12: Que una vez la Direccion de Invenciones emite una resolucién, las
partes cuentan con diversas vias recursorias, dentro de las cuales se encuentran el recurso
de reconsideracion y el de apelacion, los cuales son optativos, y sera el administrado el que
en atencién a las circunstancias de lugar elija el recurso que estime pertinente para hacer
valer sus pretensiones, en observancia estricta de los plazos establecidos por la ley. En el
presente caso el administrado opté por la reconsideracién y la posterior apelaciéon de la
resolucién que conocié de dicho recurso.

CONSIDERANDO 13: Que durante el conocimiento del recurso de reconsideracion se
conocié el fondo del caso y se concluyé con la confirmacién de la decisién inicial de
denegacion. Que al revisar el procedimiento llevado por la Direccién de Invenciones en el
conocimiento de la reconsideracion, esta alzada ha decidido avocarse a la evaluacion de la
prueba alli depositada, es decir, la Tabla 1 denominada “Potencia de la enzima c-Met de
quinolinilo y de analogos no quinolinilo en D1”, siendo D1 el documento W(02005004607.
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CONSIDERANDO 14: Que de la revisiéon de los documentos que componen el presente
recurso de apelacion, esta alzada ha podido verificar que este caso trata de una solicitud
de patente que durante la fase de examen de fondo el Departamento de Invenciones
formulé una serie de requerimientos a la solicitante y en la respuesta al dltimo
requerimiento se considerd que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, de
conformidad con lo estipulado en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Contra dicha
decision fue interpuesto un recurso de reconsideracion el cual fue avalado y por tanto
durante el conocimiento del mismo se evalué el fondo del caso; razén por la cual esta
alzada se avoca a conocer el fondo del mismo.

CONSIDERANDO 15: Que esta alzada tiene a bien precisar que el criterio legal, en cuanto
al supuesto de avalar un recurso de reconsideraciéon sobre la base del depésito de
documentos, es que los mismos han de ser nuevos, es decir, no haber sido depositados
anteriormente por ante la Oficina y que con estos documentos no se amplie el alcance de
la solicitud, pero si pueden dar a conocer cualquier nueva prueba que haya obtenido el
solicitante; tal cual ocurrié en el presente caso cuando fue interpuesto el recurso de
reconsideracion.

CONSIDERANDO 16: Que el numeral 1 del articulo 13 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece: “La descripcion debe divulgar la invencién de manera suficientemente clara y
completa para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla” y el numeral 2 establece “La descripcion de la invencién indicard el nombre de
la invencion e incluird la siguiente informacion: (...) c) Descripcion de la invencion en términos
que permitan la comprension del problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, y
exponer las ventajas que hubiera con respecto a la tecnologia anterior” En cuanto a la suficiencia
de la descripcién, es preciso resaltar que durante el andlisis de las solicitudes de patentes
los examinadores determinan si se requieren o no de mdas informaciones para avalar lo
solicitado, ya que son ellos quienes con sus conocimientos y experiencia tienen calidad
para determinar si la descripcién es o no suficiente.

(..)

CONSIDERANDO 19: Que esta alzada procedié a ordenar un expertiz a fin de que fuera

evaluado el caso que nos ocupa. A continuacién los resultados de la evaluacion:
“INFORME TECNICO OPINION REFERENTE AL EXPEDIENTE P2012-0188
REFERENTE A COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRACINAS COMO INHIBIDORES DE
CMET, COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN DICHOS COMPUESTOS Y EL USO
DE TALES INHIBIDORES EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA
PROLIFERACION CELULAR INCLUYENDO EL CANCER, CON FECHA DE
PRESENTACION INTERNACIONAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010, A FAVOR DE
HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED, REPRESENTADA POR ORIETTA BLANCO

MININO.
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En el procedimiento de examen se notifico un segundo requerimiento en fecha 31.08.2016,
donde claramente el examinador le solicitaba argumentaciones que permitieran valorar un
nivel inventivo frente al prototipo mds cercano, los compuestos amparados en la solicitud
W02005004607. En la respuesta del requerimiento solo argumentaron que desde el punto de
vista estructural no resultaba predecible que las estructuras andlogas con sustituyentes
mantuvieran la misma propiedad como derivados triazolopiracinas aplicados como inhibidores
de c-Met, para el tratamiento de los trastornos de la proliferacion celular incluyendo el cincer.

Evidentemente la respuesta presentada el 28.02.2017 no satisfizo las demandas del examinador
pues no se argumentaron las pruebas suficientes sobre las mejores propiedades de los nuevos
derivados de triazolopiracinas, por tanto, acorde con lo establecido legalmente en el Articulo 22
inciso 6 de la Ley no 20.00, que seriala: 6) Si el solicitante no respondiera a la notificacion
dentro del plazo establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial encontrara que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegard
mediante resolucion fundamentada.

El examinador procedio  conforme lo establecido para el proceso de examen de fondo,
manteniendo el criterio de bajo nivel inventivo de los nuevos compuestos derivados de
triazolopiracinas como inhibidores de c-Met, composiciones que comprenden dichos compuestos
y el uso de tales en el tratamiento de los trastornos de la proliferacion celular incluyendo el
cancer.

Sin embargo, el solicitante como parte de sus alegatos del Recurso de Reconsideracion
presentado en fecha 25.05.2017 se arqumento en el punto 2 de la respuesta al segundo
requerimiento del nivel inventivo de la solicitud “que los compuestos reivindicados tenian
propiedades inesperadas” sustentaron este hecho con los elementos brindados en la Tabla 1 sobre
potencia de la enzima c-Met de quinolinilo y de andlogos  no quinolinilo en D1
W02005004607.

Es Importante sefialar que estas nuevas pruebas presentadas, que realmente avalan el nivel
inventivo de los nuevos derivados de triazolopiracinas como inhibidores de c-Met,  fueron
publicadas como resultados de investigacion de los propios inventores, en fecha posterior a la

presentacion de la solicitud sobre los compuestos amparados en la solicitud P2012-0188.
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El alcance de estas pruebas se puede constatar en el articulo completo y  se comprueba que
avalan un efecto superior de estos nuevos derivados. (Anexo 1)

Estas pruebas presentadas por el solicitante para sustentar las mejores propiedades de los
derivados que se ampara con respecto a D1 W0O2005004607, constituye la publicacion de un
resultado de investigacion de los propios inventores, posteriores a la fecha de solicitud
(29/06/2012), pero también antes de la fecha de denegacion mediante Resolucion Denegatoria
No.040-2017 en fechall/04/2017, es decir, en el momento que se impuso el segundo
requerimiento por parte del examinador, reclamando pruebas que sustentaran el nivel
inventivo de los nuevos derivados (en fecha 23/05/2016) los autores ya habian concluido las
investigaciones que demostraban el efecto superior e incluso ya las habian hecho puiblicas, no
obstante, no fueron debidamente presentadas como pruebas demandadas en el proceso de
examen de fondo realizado conforme la Ley .

Conclusiones:

Consideramos que si bien existio un error por parte del solicitante al no presentar las pruebas
ya existentes que argumentaban el nivel inventivo de los nuevos derivados de
triazolopiracinas como inhibidores de c-Met dentro del proceso de examen, y que ademds en su
respuesta  no argumentaron solidamente la defensa del nivel inventivo de los derivados
objeto de la solicitud P2012-0188, omitiendo estas pruebas ya existentes, provoco la

denegacion de la solicitud conforme a lo establecido en el art.22 inciso 6 de la Ley No.20.00
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2. Las nuevas propiedades serialadas de los derivados triazolopiracinas  aplicados como
inhibidores de c-Met, para el tratamiento de los trastornos de la proliferacion celular
incluyendo el cdincer, objeto de la solicitud de invencion P2012-0188,  demuestran
“mejores propiedades de solubilidad acuosa a pH 2.1 y pH 7.4” lo que favorece la
biodisponibilidad del fiarmaco, las que si bien eran desconocidas en el momento de presentar la
invencion, si avalan con resultados de investigacion de los propios inventores, propiedades
diferentes a sus andlogos presentes en la solicitud D1 WO2005004607 y por tanto son
pruebas que puedan ser considerados para valorar nivel inventivo como efectos sorprendente de
los nuevos derivados de triazolopiracinas como inhibidores de c-Met . En tal sentido
consideramos que existen suficientes pruebas para la anulacion de la denegacion de esta
solicitud de invencionP2012-0188, porque su objeto técnico no resulta evidente para un
experto en la materia y por tanto satisface las demandas de nivel inventivo acorde al art 6 de la

Ley no 20.00 sobre Propiedad Industrial”.

CONSIDERANDO 20: Que la hoy apelante indica que la solicitud de patente objeto del
presente recurso “ha sido denegada simplemente porque el documento explicativo de la
ventaja técnica no fue considerado suficiente por el Departamento de Invenciones, que
finalmente acabd realizando un andlisis incompleto sobre el nivel inventivo de la
solicitud” “Del analisis se deduce claramente que el Departamento de Invenciones
consider6é que “el solicitante no explicé con claridad en qué medida los compuestos
reivindicados han superado el estado de la técnica”.

CONSIDERANDO 21: Que en relacién a este argumento es preciso sefialar que de la
revision de los documentos que componen este caso, y de manera particular del contenido
del dictamen técnico y de la opinién sobre la reconsideracioén, se ha verificado que el
examinador al evaluar la solicitud de patente llega a la conclusién de que la misma
ademas de que adolece de falta de claridad17 carece de nivel inventivo porque “basado en
los conocimientos divulgados en D1 un experto en la materia puede resolver el problema
planteado que es proporcionar compuestos derivados de triazolopiracina modificando la
molécula base con grupos heteroarilos y heterobiciclicos y que conserve la misma
actividad bioldgica para el tratamiento de céncer”18; por tanto, consideré que era de
esperarse la posibilidad de la mejora que presenté la molécula; sin embargo, de la revision
hecha por esta alzada se verifica que en la interposicion del Recurso de Reconsideracion el
solicitante de la patente argumenté que los compuestos reivindicados tenian propiedades

17 Ley 20-00. Articulo 13. Descripcion. 1) La descripcion 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 ejecutarla.

18 pictamen Técnico de Denegacion emitido en fecha 07 de abril del 2017.
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inesperadas y lo sustento en la Tabla 1 sobre potencia de la enzima c-Met de quinolinilo y
de anélogos no quinolinilo.

CONSIDERANDO 22: Que en adicién a ello es preciso resaltar el hecho de que esta alzada
también ha verificado que las nuevas pruebas que avalan el nivel inventivo de la solicitud
de patente objeto del presente caso fueron publicadas en fecha 22 de agosto del 2014,
como resultado de investigaciéon de los propios inventores, con lo cual se confirma que
previo a la denegacién de la solicitud de patente objeto del presente recurso, los autores ya
habian concluido las investigaciones que demostraban el efecto superior de su invencion.

CONSIDERANDO 23: Que con independencia de lo precedentemente indicado, en aras de
una mejor comprension del caso, esta alzada precisa puntualizar lo siguiente: a) La poca
solubilidad de un compuesto de efectos terapéuticos comprobados, ha sido causa
frecuente de que estos no puedan superar las fases de pruebas clinicas, por lo que
teéricamente constituiria una mejora con altura inventiva la obtencién de mejores perfiles
de solubilidad; siempre y cuando tales reivindicaciones vengan acompafadas de las
debidas pruebas en el pliego y a condicién de que dicha mejora no se obtenga por medios
farmacéuticos rutinarios u otros ya anticipados en el estado de la técnica. b) Que cuando
para solucionar un problema, tal como la pobre solubilidad de una molécula, se utilizan
vias previamente descritas en el estado de la técnica, lo que en efecto se ha hecho es
asociar dos elementos previamente descritos para alcanzar un resultado esperado, por lo
que tal reivindicacion careceria de altura inventiva. c¢) Que a fin de fomentar la verdadera
innovacioén, es preciso que los beneficios derivados de la concesién de una exclusiva de
mercado mediante patente, esté estrictamente apegada a la normativa nacional que exige
altura inventiva. Se evita asi la consolidacién de derechos que no derivan de un verdadero
esfuerzo inventivo sino de la asociaciéon de elementos o técnicas previamente descritas en
el arte. De no hacerlo asi, el necesario incentivo que deriva de premiar con una exclusiva a
las invenciones, se veria diluido, pues los solicitantes obtendrian similar beneficios con
bajo esfuerzo inventivo, rompiendo asi el circulo virtuoso de la innovacién. Todo ello por
cuanto el fin tltimo de la concesiéon de derechos de exclusiva es incentivar a la busqueda
de nuevas soluciones a problemas, no en la reiteracion de soluciones ya conocidas. d) Que
el tema de la calidad del examen de las patentes es materia principal de las reuniones del
Comité de Patentes en el seno de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), o6rgano que retne a todos los estados miembros que usan el sistema de patentes,
como lo demuestran los documentos y el acta de la reunién realizada en Diciembre 2017,
en cuyo resumen, se lee: “PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DIA: LA CALIDAD DE LAS
PATENTES, INCLUIDOS LOS SISTEMAS DE OPOSICION”19 En dicho documento se
afirma que es preciso evitar lo que ha venido en denominarse “evergreening” de patentes,
que no es mas que la disminucién del requisito del nivel inventivo para erréneamente
conceder nuevas patentes sobre invenciones obvias para el experto en la materia,
especialmente en el drea de la quimica y la farmacéutica.

19 http:/ /www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_27 /scp_27_9.pdf
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CONSIDERANDO 24: Que en virtud del Principio de Territorialidad de la Ley, es preciso
resaltar que las decisiones tomadas en otros paises, por otras oficinas de propiedad
industrial, no son vinculantes para la ONAPI y ademas de conformidad con lo establecido
en el articulo 22 numeral 4 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, la ONAPI tiene la
facultad de reconocer o no como suficientes los resultados de los exdmenes de documentos
relativos a la novedad o patentabilidad de la solicitud, efectuados por otras oficinas de
propiedad industrial, y para la ponderacién de los mismos ha de verificar previamente
que se refiera a la misma materia reivindicada en la solicitud que ha sido presentada por
ante la ONAPI y que no esté incursa en alguna de las prohibiciones establecidas en la ley
nacional.

CONSIDERANDO 25: Que en adicién a lo precedentemente indicado, es preciso resaltar el
hecho de que lo finalmente otorgado por otras oficinas no necesariamente es lo mismo que
solicitan en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), ya que durante el
proceso de evaluacion, conforme a las objeciones que le formulan las oficinas, el solicitante
va haciendo ajustes al pliego reivindicatorio y por tanto lo concedido por esas oficinas no
obligatoriamente es lo que en principio solicitaron; por lo que la patente concedida puede
que difiera, en algunos aspectos, de la solicitada inicialmente.

CONSIDERANDO 26: Que en vista de que el caso que nos ocupa se refiere a una solicitud
de patente que ha sido depositada al amparo del Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes (PCT), esta alzada entiende importante resaltar el hecho de que las solicitudes
depositadas al amparo de dicho tratado, en Fase Nacional son evaluadas en base a la
legislacién nacional; por tanto, el examinador debe verificar si la solicitud cumple con los
requisitos establecidos por la ley y si no estd incursa en alguna de las prohibiciones
previstas en la ley nacional.

CONSIDERANDO 28: Que por todo lo antes expuesto, esta alzada considera que procede

revocar la resolucion 138-2017, relativa a la solicitud de patente de invencién No. P2012-
01886 correspondiente a la invencion titulada “COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRACINA
COMO INHIBIDORES DE CMET, COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN DICHOS
COMPUESTOS Y EL USO DE TALES INHIBIDORES EN EL TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS DE LA PROLIFERACION CELULAR INCLUYENDO EL CANCER”
presentada por la entidad (...).

2.7 Solicitud Divisional o Fraccionaria
Resolucion No. 0055-2017 de fecha 28/09/2017 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de

la vigencia de la patente de Invencion denominada FORMULACION FARMACEUTICA QUE
COMPRENDE SIMVASTATINA Y EZETIMIBA bajo registro No.P2008-0034.
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CONSIDERANDO 37°: Que en vista de que las entidades (...) mediante comunicacién de
fecha 24 de julio 2008 solicitaron la division de la Patente No. P2003000676, el
Departamento de Invenciones procedié con lo establecido en la Ley 20-00 y de ahi nace la
patente No. P2008-0034, hoy recurrida via administrativa. Al respecto conviene indicar
que el articulo 18 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que: “El solicitante
puede dividir su solicitud en dos o mas solicitudes fraccionarias, pero ninguna de las
solicitudes fraccionarias podrd ampliar la divulgacién contenida en la solicitud inicial. Se
atribuird a cada solicitud fraccionaria la fecha de presentacion de la solicitud inicial”. Para
el caso en cuestion la fecha de solicitud de la Patente No. P2008-0034 es el 25 de julio 2003.

CONSIDERANDO 38°: Que las entidades (...) en el numeral 8 de su Recurso Jerarquico
(Apelacién) yerran al indicar que en fecha 30 de marzo de 2005 procedieron con el pago
del examen de fondo de la patente No. P2008-0034, hoy recurrida, toda vez que este pago
en realidad corresponde a la Patente No. P2003000676, tal como se indica en la letra b del
Considerando 6 de la presente resolucién. De hecho, para marzo 2005 atn no habian
solicitado la division de la solicitud de patente, proceso del cual nace la Patente No. P2008-
0034. Mas atn, en la segunda frase del numeral 8 de su recurso de apelacién,
precedentemente transcrito, las hoy recurrentes sefialan que en fecha 13 de Abril de 2010
procedieron a realizar el pago de la tasa correspondiente al Examen de Fondo de la
divisional, es decir, de la patente No. P2008-0034. Con esto se evidencia que ésta es la fecha
real del pago del Examen de Fondo de dicha solicitud de patente.

CONSIDERANDO 39°: Que la solicitud No. 2003000676 tenia como objeto de invencion:
Una composicion farmacéutica que comprende un inhibidor de absorcién del colesterol en
un rango de 1% al 20%y un inhibidor de la HMG-CoA reductasa en un rango de 1% al 80%
y que tenia estabilidad sin contener dcido ascérbico ni almidén pre-gelatinizado. Y de
estos inhibidores se escogerian entre ezetimiba, simvastatina, lovastatin, atorvastatin,
pravastatin, rosuvastatin, fluvastatin, cerivastatin y pitavastatin. Ademads de un proceso de
preparacién de un producto para el tratamiento de una o més enfermedades asociadas con
una condicién vascular; mientras que la solicitud No. P2008-0034, la cual es divisional de
la anterior, tiene como objeto de invencién: una composicion farmacéutica que comprende
un inhibidor de absorcion del colesterol en un rango de 30% al 50%y un inhibidor de la
HMG-CoA reductasa en un rango de 30% al 50%, en esta composicién si usan acido
ascorbico como agente estabilizante. Para usarse en enfermedades asociadas con una
condicién vascular.

CONSIDERANDO 40°: Que una vez dividida la patente el Departamento de Invenciones
debia trabajar cada una de forma separada, quedando la Patente No. P2008-0034, hoy
recurrida, en la fase de Examen de Forma, el cual concluy6 en fecha 08 de agosto del 2008
y le fue notificado a las entidades solicitantes el dia 11 de agosto del 2008, tal como se
evidencia en el relato de los hechos;
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2.8 Pago de anualidades
2.8.1 Caducidad

Resolucion No.0027-2017 de fecha 12/05/2017 relativa a la solicitud de registro de patente
METODO PARA EL CULTIVO DE CELULAS MADRE Y PROGENITORAS bajo expediente
No. P2011-0384

CONSIDERANDO 9: Que esta alzada debe precisar que el proceso de registro de una
patente debe observar de manera estricta lo estipulado por la Ley de la materia a los fines
de garantizar la observancia del principio de legalidad que rigen los actos de la
administracion. Que en tal sentido y con independencia de otros requerimientos legales
que demanda este proceso, el pago de la tasa de mantenimiento de una solicitud de
registro de patente es un requisito fundamental que puede determinar el que un proceso
se encuentre vigente o no.

CONSIDERANDO 10: Que cuando la Ley No. 20-00 en su articulo 28 numeral 3 establece
la caducidad de pleno derecho determina ademds que esta consecuencia juridica se
produzca sin necesidad de que ocurra un hecho o acto de la administracién, sino por el
mismo derecho o norma juridica.

CONSIDERANDO 11: Que la caducidad ha sido definida como la extincién del derecho a
la accién por el transcurso del tiempo. Bajo esta premisa la Ley No. 20-00 en su articulo 28
numeral 3 estableci6é sancionar con la caducidad de pleno derecho a la solicitud de una
patente cuando incumpla con la obligacion de pago de la tasa de mantenimiento
correspondiente. Esta circunstancia determina que verificado este supuesto normativo se
extinga el derecho expectaticio que genera el depodsito de una solicitud de registro e
imposibilita continuar el trdmite del mismo con independencia de que se hayan observado
otros requisitos legales que pudiese exigir el proceso de registro de una solicitud de
patente de invencion.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que en casos como el actual, conforme lo establece la Ley No. 20-
00 en su articulo 28 numeral (3), ya antes transcrito, al no realizarse el pago de la segunda
tasa de manteniendo de vigencia de la patente dentro del plazo legal establecido, la
caducidad opera de pleno derecho y en consecuencia a partir de la fecha 11 de diciembre
del 2013 ésta solicitud devenia en caduca.

CONSIDERANDO 15: Que en virtud de lo anterior, en la especie la solicitud P2011-0384
del 11 de junio del 2010 correspondiente a la Patente METODO PARA EL CULTIVO DE
CELULAS MADRE Y PROGENITORAS fue declarada caduca mediante Resolucion
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No.114-2014 por la Direccién de Invenciones en virtud de que la parte recurrente no habia
cumplido a tiempo con el pago de la segunda tasa de anualidad establecidos en la Ley que
regula la materia.

CONSIDERANDO 16: Que ademas, en el presente caso es preciso indicar que el articulo
5bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, del cual la
Reptblica Dominicana es signataria, establece que “Los paises de la Union tiene la facultad de
prever la rehabilitacion de las patentes de invencion caducadas como consecuencia de no haberse
pagado las tasas”; es decir, a luz de dicho Convenio los Estados tienen la facultad de
legislar sobre la rehabilitacion de las patentes caducas por falta de pago de tasas de
servicios; sin embargo, tal como se indica ut upra, las causales de restablecimiento de
derechos no figuran en la legislaciéon nacional.

CONSIDERANDO 17: Que ésta alzada quiere dejar constancia en relaciéon a los
argumentos del recurrente, que atin cuando la referida solicitud fue depositada al amparo
del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) el cual en su articulo 48.2
establece que: “a) Un Estado contratante excusard cualquier retraso en el cumplimiento de un
plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por los motivos admitidos en su legislacion nacional”, el
mismo Tratado instituye que los Estados contratantes deben desarrollar leyes que regulen
los motivos que se admitirfan como excusa por retrasos en el cumplimiento de un plazo,
siendo esas disposiciones las que prevén el restablecimiento de los derechos; y en la
legislacion dominicana no se ha realizado desarrollo normativo al respecto, por lo que no
existe en el marco de la legislaciéon nacional, excusas que justifiquen la no observancia de
la obligacién de pago de las tasas de mantenimiento.

CONSIDERANDO 18: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada estima que procede la confirmacién de la declaraciéon de caducidad a la
solicitud de registro No. P2011-0384 correspondiente a la Patente METODO PARA EL
CULTIVO DE CELULAS MADRE Y PROGENITORAS.

Resolucion No.0077-2017 de fecha 24/11/2017 relativo a la solicitud de registro de patente PISO Y
RECUBRIMIENTO ASEPTICOS, DECORATIVOS Y ECOLOGICOS Y PROCEDIMIENTO
DE FABRICACION bajo expediente No. P2014-0201

CONSIDERANDO 7: Que el articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
dispone que “1) Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en tramite
deben pagarse tasas anuales. Los pagos se hardin antes de comenzar el periodo anual
correspondiente. La primera tasa anual se pagard antes de comenzar el tercer ario contado desde la
fecha de la solicitud de patente. Podrin pagarse dos o mds tasas anuales por anticipado. 2) Se
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concederd un plazo de gracia de seis meses para el pago de una tasa anual, mediante el pago de la
sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente, segiin el caso,
mantiene su vigencia plena. 3) La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo
dispuesto en el presente articulo produce de pleno derecho la caducidad de la patente o de la
solicitud de patente, segiin fuese el caso”.

CONSIDERANDO 8: Que el articulo 22 literal a) del Reglamento de Aplicacion de la Ley
20-00 dispone que “Para las patentes solicitadas conforme a las disposiciones de la Ley No. 20-00,
el primer pago de la tasa anual deberd realizarse, a mds tardar, el dia antes del sequndo aniversario

de la fecha de solicitud, esto es antes de comenzar el tercer ario conforme lo establece el Articulo 28.1
de la Ley 20-00".

(-

CONSIDERANDO 11: Que siendo la solicitud de patente titulada “PISO Y
RECUBRIMIENTO ASEPTICOS, DECORATIVOS Y ECOLOGICOS Y PROCEDIMIENTO
DE FABRICACION”, registrada bajo el expediente No. P2014-0201, depositada en la
ONAPI el dia 05 de septiembre del afio 2014, el pago de la primera tasa para el
mantenimiento de vigencia debi6 realizarse antes de comenzar el tercer afio, esto es, antes
del 05 de septiembre del afio 2016, disponiendo el solicitante de los seis (06) meses
adicionales, en virtud del tiempo de gracia que establece el articulo 28 inciso 2 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que disponia hasta el dia 05 de marzo del 2017
para realizar su pago. Que como se ha verificado, el primer pago de tasa de
mantenimiento de vigencia de la indicada solicitud de patente, fue realizado el dia 22 de
junio del afio 2017, momento para el cual estaba ampliamente vencido el tiempo
establecido por la ley.

CONSIDERANDO 12: Que el hoy apelante argumenta que frecuentemente llamaba a la
Oficina para dar seguimiento a su solicitud y ni el Departamento de Invenciones ni el
examinador de fondo le habian informado sobre la obligaciéon de pago de la tasa de
anualidad ni habia efectuado un requerimiento de pago. Asi mismo refiere que tampoco
su gestor le informé sobre esta obligacion debido a situaciones complejas de salud en su
entorno familiar que se le presentaron en ese momento; siendo el dia 21 de junio del 2017
que mediante conversacion telefénica el departamento de invenciones le informa que su
solicitud estaba caduca por no pagar la tasa de mantenimiento. En tal sentido es preciso
sefialar que el precitado articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es muy
claro al referirse a los pagos de tasas de mantenimiento de vigencia, al tiempo en que
deben ser efectuados dichos pagos, al plazo de gracia que se otorga a tales fines, asi como
al hecho de que la falta de pago de alguna de las tasas anuales produce de pleno derecho
la caducidad; por tanto el hecho de que el solicitante desconociera tal requisito y que su
mandante no haya cumplido con el deber de informarle sobre ese particular, no es 6bice
para invalidar la declaratoria de caducidad.
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CONSIDERANDO 13: Que la sentencia 339-2012 de fecha 16 de mayo del 2012 evacuada
por la Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, citada por el sefior (...), ademas de que no resulta vinculante para la ONAPI en
virtud de que no agoto6 las tltimas instancias jurisdiccionales a los fines de constituirse en
una jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial, como erréneamente refiere el hoy
apelante, contraviene lo establecido en la ley especial que rige la materia, pues acoge como
bueno y vélido el hecho de que un depositante que no presenté su solicitud de patente al
amparo del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) pueda beneficiarse de
las excepciones que contempla dicho Tratado y ademas considera que una licencia médica,
presentada por el representante legal del solicitante de la patente, sea prueba suficiente
para que este no cumpla con los requisitos establecidos en la ley especial que rige la
materia. En tal sentido es preciso resaltar que ambos criterios flexibilizan los plazos
contemplados en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y permitirian que los
representantes legales de los solicitantes de patentes con el simple hecho de depositar una
licencia médica, de cualquier miembro de su bufete, pueda obviar el cumplimiento de un
requisito que es exigible por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 14: Que es preciso resaltar el hecho de que la administracién esta
consciente del valor y esfuerzo que hacen los innovadores, asociado al registro de una
patente, mismo que en ocasiones se ve severamente afectado por el incumplimiento de un
requisito dentro del plazo establecido por la ley especial que rige la materia (Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial), motivado por razones ajenas a su voluntad; sin embargo,
lastimosamente la legislacion nacional no contempla el restablecimiento de derechos,
independientemente de que las causales que presenten los solicitantes o titulares, segtin
sea el caso, sean o no sean justificadas.

CONSIDERANDO 15: Que en adicién a lo antes sefialado se precisa resaltar el hecho de
que el restablecimiento de derechos es una figura de excepcién y todavia la legislacion
nacional no delimita ninguna causal que motivara tal derecho, por lo que solamente se
benefician de esta figura aquellos casos que estén incursos en las excepciones
expresamente citadas en el Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT), y por
ende, sdlo se aplica a aquellos casos depositados al amparo de dicho tratado.

CONSIDERANDO 16: Que el hoy apelante alega que el Departamento de Invenciones, al
declarar la caducidad de la solicitud de patente de invencién No. P2014-0201 debié operar
adoptando medidas més equilibradas y menos drasticas. Al respecto hemos de resaltar
que el articulo 3 numeral 22 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus
Relaciones con la Administracién Pablica y de Procedimiento Administrativo se refiere al
Principio de debido proceso, estableciendo que “Las actuaciones administrativas se realizardn
de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitucion y las
leyes, con plena garantia de los derechos de representacion, defensa y contradiccion.” Esta alzada
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ha podido verificar que el pronunciamiento del Departamento de Invenciones fue emitido
de conformidad con la comprobacion de la contravencién dispuesta por la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial y por tanto dicho departamento actué con estricto apego a lo que
establece la ley que rige la materia, quedando de manifiesto el caracteristico respeto a la
ley asi como la aplicacién del principio juridicidad.

CONSIDERANDO 17: Que el hoy apelante argumenta que una de las razones por las
cuales no realiz6 el pago de la tasa de mantenimiento dentro del plazo que establece la ley
fue porque su representante tuvo que viajar de forma obligatoria a la ciudad de Baltimore
en el Estado de Maryland, en los Estados Unidos de Norteamérica y no tuvo la
oportunidad de informarle al solicitante de la patente sobre el cumplimiento de este pago.
Deposita en calidad de prueba una instancia fechada 09 de septiembre del 2016 que
ademads de que no hace referencia alguna al representante legal, no incide en nada en el
pronunciamiento hecho por la Direccién de Invenciones; dado que el mismo esta basado
en una caducidad que opera de pleno derecho de conformidad con lo establecido en la ley
que rige la materia; de manera que la referida circunstancia no exime al representante del
sefior (...) de la responsabilidad que tenia de indicar a su cliente sobre el compromiso de
pago de las tasas de mantenimiento y por tanto debi¢ tomar las medidas de lugar a fin de
que no se le venciera el plazo que le otorga la ley para tales fines.

CONSIDERANDO 18: Que en adicién a lo antes indicado, conviene resefiar que para la
fecha que contiene la instancia referida en el parrafo que antecede (septiembre 2016), la
solicitud de patente objeto del presente caso todavia estaba dentro del plazo de gracia que
otorga la ley para el pago de la tasa de mantenimiento de vigencia; por lo que, amén de
que nuestra legislacién no contempla excepciones respecto a este tipo de incumplimiento,
carece de logica y es a todas luces un absurdo pretender que esto se considere una
justificacion. Mas atin, de conformidad con lo que establece el numeral 3 del articulo 28 de
la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, basta con que el pago no se efecttie dentro del
tiempo establecido, como ocurrié en el presente caso, para que la solicitud de patente se
encuentre caduca de pleno derecho.

CONSIDERANDO 19: Que al operar de pleno derecho la caducidad de una patente por la
falta de pago de las tasas de mantenimiento de vigencia; si el solicitante o titular, segtin sea
el caso, efectta el pago de tasas de mantenimiento fuera del plazo que le otorga la ley, esto
no cambia en nada las circunstancias de la solicitud, puesto que la caducidad es una
disposicién legal de caradcter categérico y por tanto no existe manera de revertir sus
efectos.

CONSIDERANDO 20: Que sobre los pronunciamientos de otras autoridades
internacionales en materia de Propiedad Industrial presentados por el recurrente, esta
alzada estima que estos no son vinculantes en observancia de la soberania y la
territorialidad de las leyes, mas atin cuando se refieren a normativas que no resultan
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aplicables. En cuanto a los argumentos referidos por el hoy apelante amparado en los
acuerdos internacionales, como son el Tratado sobre el Derecho de Patentes, del 2000
(PLT) y el Convenio de la Patente Europea (EPC), es preciso destacar que ademas de que
la Repuablica Dominicana no es Parte de dichos Tratados, los paises que son signatarios
tienen incorporado en sus legislaciones los supuestos de la figura de “restitutio in
integrum”. La Republica Dominicana ni es signataria de dichos Tratados ni tiene
incorporada en su legislacion estos supuestos. La administracién se rige por el Principio de
Legalidad y en consecuencia no puede aplicar estindares que no son parte de su
ordenamiento juridico.

CONSIDERANDO 21: Que la solicitud No. P2014-0201 del 05 de septiembre del 2014
correspondiente a la Patente denominada “PISO Y RECUBRIMIENTO ASEPTICOS,
DECORATIVOS Y ECOLOGICOS Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACION” presentada
por el senor (...), fue declarada caduca por la Direcciéon de Invenciones mediante la
Resoluciéon No.147-2017 de fecha 21 de junio del afio 2017, en virtud de que el solicitante
no cumplié con lo que establece el articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
al no efectuar el pago correspondiente a la tasa de anualidad de mantenimiento de
vigencia de su solicitud dentro del plazo establecido por la ley que rige la materia, lo cual
fue verificado por esta alzada y por tanto la resolucién antes sefialada fue emitida con
estricto apego a lo dispuesto por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de tal suerte que
no ha existido vulneraciéon de derechos ni de garantias constitucionales como alega el hoy
apelante.

2.8.2 Solicitudes presentadas al amparo del Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT)

Resolucion No.0086-2017 de fecha 20/12/2017 relativa a la solicitud de registro de patente
SISTEMA DE RIEGO RODADO POR CANAL CON PELICULA PLASTICA bajo expediente
No. P2010-00048

CONSIDERANDO 7: Que en relacion a la jerarquia normativa es importante destacar que
los Tratados Internacionales estdn situados en un rango superior a las leyes y en
consecuencia la adopcién por parte de un Estado, concluido el proceso de adhesion,
determinan que el ordenamiento de menor jerarquia, como ocurre con la ley, se someta y
armonice a la luz de lo dispuesto por una norma de mayor jerarquia. Nuestra Constitucion
en su articulo 26 numeral 2 al referirse a las relaciones internacionales y derecho
internacional indica que: “La Repiiblica Dominicana es un Estado Miembro de la comunidad
internacional, abierto a la cooperacion y apegado a las normas del derecho internacional, en
consecuencia: (...) 2) Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirdn en el
dmbito interno, una vez publicados de manera oficial”

CONSIDERANDO 8: Que resulta clave establecer que con la adhesién por parte de la
Reptblica Dominicana al Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT) y la
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entrada en vigor de sus efectos a partir del 28 de mayo del 2007 se produjo un cambio en el
ordenamiento nacional interno que habilité6 una nueva via a la existente ya regulada por la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial bajo el amparo del Convenio de Paris y los ADPIC.
Este nuevo Tratado incidi6 en la forma de tramitar y el procedimiento a observar en las
solicitudes de registro de patentes de invencién que aspiran a tener un derecho de
exclusiva por parte del Estado Dominicano amparados bajo el PCT.

CONSIDERANDO 9: Que por jerarquia normativa de los Tratados frente a la Ley, al
momento de analizar una solicitud de patente que se presente en la Reptblica Dominicana
bajo el amparo del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) se debera
interpretar la ley nacional observando lo dispuesto por el Tratado, siempre y cuando no se
trate de una norma que exija de un desarrollo normativo interno expreso para su
aplicacion.

CONSIDERANDO 10: Que el articulo 11 del Tratado de Cooperaciéon en materia de
Patentes (PCT) es el que rige la fecha de presentaciéon de una solicitud de patente, al
sefalar respecto la fecha de presentacion y efectos de la solicitud internacional lo
siguiente:

“1) La Oficina receptora otorgard como fecha de presentacion internacional la fecha de recepcion de
la solicitud internacional, a condicion de que en el momento de la recepcion compruebe que:
i) el solicitante no carece manifiestamente, por motivos de domicilio o nacionalidad, del derecho
a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora;
ii) la solicitud internacional estd redactada en el idioma prescrito;
iii) la solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes:
a) la indicacion de que ha sido presentada a titulo de solicitud internacional;
b) la designacion de un Estado contratante por lo menos;
c) el nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita;
d) una parte que, a primera vista, parezca ser una descripcion;
e) una parte que, a primera vista, parezca ser una o varias reivindicaciones.
2)a) Si, en el momento de su recepcion, la Oficina receptora comprueba que la solicitud
internacional no cumple los requisitos enumerados en el pdrrafo 1), requerird al solicitante para que
efectiie la correccion necesaria, seguin lo establecido en el Reglamento.

b) Si el solicitante satisface este requerimiento, segiin lo establecido en el Reglamento, la Oficina
receptora otorgard como fecha de presentacion internacional la de recepcion de la correccion
requerida.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 64.4), cualquier solicitud internacional que cumpla
los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del pdrrafo 1) y a la que haya sido otorgada una
fecha de presentacion internacional, surtird los efectos de una presentacion nacional regular en cada
Estado designado desde la fecha de presentacion internacional, que se considerard la de presentacion
efectiva en cada Estado designado.

4) La solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del pdrrafo
1), serd equivalente a una presentacion nacional regular en el sentido del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial.”

CONSIDERANDO 11: Que conforme lo dispuesto por el Tratado de Cooperaciéon en
materia de Patentes (PCT) la fecha de presentaciéon de una solicitud de patente en la
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Reptiblica Dominicana, presentada al amparo del mismo, es la fecha de presentacion
internacional y por ello al remitirse al texto de la Ley 20-00 se debera entender lo dispuesto
por el Tratado bajo el articulo 11.

CONSIDERANDO 12: Que la ONAPI al momento de dictar la Resolucién del Director
General relativa a Aspectos del Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT)
No.001-2011/DIR-ONAP]I, dictada con la aprobacién del Directorio de la ONAPI, en fecha
26 de agosto de 2011, no actud transgrediendo principios constitucionales ni inobservando
el principio de legalidad que rigen los actos de la administracién; pues ejercié esta
atribucién en el marco de la Ley 20-00 y lo dispuesto por el Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT).

(...)

CONSIDERANDO 16: Que conforme se ha establecido en los considerandos 8 y 9 de la
presente resolucion, por tratarse este caso del proceso de una solicitud de registro de
patente tramitada al amparo del Tratado de Cooperacién en materia de Patente (PCT),
toda referencia a la fecha de solicitud que consigna la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
y su reglamento de aplicacion debera ser entendida como la fecha de depésito de la
solicitud internacional. Esta alzada desea precisar que no obstante esta medida estar en
rigor desde el 28 de mayo de 2007 por la entrada en vigor del Tratado, la ONAPI al
publicar la Resolucién No. 001-2011/DIR-ONAPI en fecha 15 de septiembre del 2011
volvié a reforzar lo ya dispuesto desde mayo del 2007 para la tramitaciéon de este tipo de
solicitud. En tal sentido, resulta incorrecto manifestar que al dictar la resolucién antes
referida ONAPI transgredid el ordenamiento legal y que realizara una aplicacion
retroactiva de la norma afectando a los solicitantes.

CONSIDERANDO 17: Que esta alzada debe precisar que el proceso de registro de una
patente debe observar de manera estricta lo estipulado por la Ley de la materia, a los fines
de garantizar la observancia del principio de legalidad que rigen los actos de la
Administracion. Que en tal sentido y con independencia de otros requerimientos legales
que demanda este proceso, el pago de la tasa de mantenimiento de una solicitud de
registro de patente es un requisito fundamental que puede determinar el que un proceso
se encuentre vigente o no.

CONSIDERANDO 18: Que cuando la Ley No. 20-00 en su articulo 28 numeral 3 establece
la caducidad de pleno derecho, esta consecuencia juridica se produce sin necesidad de que
ocurra un hecho o acto previo de la administracién, sino por el mismo derecho o norma
juridica ante la verificacién del incumplimiento de pago deviene una consecuencia que es
la caducidad.

CONSIDERANDO 19: Que la caducidad ha sido definida como la extincién del derecho a
la accion por el transcurso del tiempo. Bajo esta premisa la Ley No. 20-00 en su articulo 28
numeral 3 estableci6é sancionar con la caducidad de pleno derecho a la solicitud de una
patente cuando incumpla con la obligacién de pago de la tasa de mantenimiento de
vigencia correspondiente. Esta circunstancia determina que verificado este supuesto
normativo se extinga el derecho expectaticio que genera el depdsito de una solicitud de
registro e imposibilita continuar el tramite del mismo con independencia de que se hayan
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observado otros requisitos legales que pudiese exigir el proceso de registro de una
solicitud de patente de invencién o que la administraciéon hubiese continuado formulando
requerimientos en fase de fondo.

CONSIDERANDO 20: Que en virtud de la Resoluciéon No.001-2011/DIR-ONAPI de fecha
26 de Agosto del 2011, emitida por el Director General de la ONAPI, en su articulo SEXTO
dispone que: “La solicitud depositada en Fase Nacional en el marco del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes PCT, deberd realizar el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia
vencidas antes de cumplirse el primer aniversario de la fecha de entrada en fase nacional de la
solicitud. Este pago se beneficiard del plazo de gracia de 6 meses que otorga el articulo 28 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial, para el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia. Los pagos
de las subsiguientes tasas anuales deberdin ser realizados cada ario a mds tardar el dia antes al
aniversario de la fecha de la solicitud internacional. Esta obligacion del solicitante se beneficiard del
plazo de gracia de seis (6) meses que establece la ley nacional. La falta de pago de las tasas de
mantenimiento conforme lo establece la legislacion nacional produce de pleno derecho la caducidad
de la patente o de la solicitud de patente, segiin fuese el caso”.

CONSIDERANDO 21: Que es pertinente aclarar que el solicitante indebidamente y
transgrediendo lo dispuesto por el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)
en su articulo 11, tom6 como base la fecha del depdsito en fase nacional, esto es 03 de
febrero del 2010 y no la fecha de la solicitud internacional, que es 27 de noviembre del
2007. Esta altima es la fecha a partir de la cual le inicia a correr el plazo para el pago de las
tasas de mantenimiento, ya que su solicitud de patente se enmarca y debe estar sometido
a lo dispuesto por el Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes (PCT).

(-.v)

CONSIDERANDO 23: Que tal como se evidencia en el cuadro anterior, a méas tardar en
fecha 26 de mayo del 2010 los solicitantes de la patente No. P2010-0048 debieron realizar el
primer pago de la anualidad de dicha solicitud. Sin embargo el pago fue recibido con
sobretasa en fecha 04 de febrero del 2011. Lastimosamente y pese a haberse publicado ya
la Resolucién No.001-2011/DIR-ONAPI de fecha 26 de Agosto del 2011 emitida por el
Director General de la ONAP], en el caso de la segunda tasa de anualidad esta no procedi6
a ser abonada conforme correspondia, pues debi6 ser realizada a mas tardar en fecha 26 de
mayo del 2011 siendo este pago hecho por el contrario en fecha 02 de febrero del 2012. Que
no obstante ya haber entrado en vigencia la Resolucion No.001-2011/DIR-ONAPI de fecha
26 de Agosto del 2011, que habilité un periodo de gracia a los solicitantes de patentes bajo
el amparo del PCT, el solicitante no cumplié con la diligencia debida y no obtemperé en
proceder a cumplir con el pago oportuno de su segunda tasa de mantenimiento,
deviniendo en caduca de pleno derecho y sin necesidad que mediara una declaracién al
respecto.

CONSIDERANDO 24: Que en virtud de lo anterior, en la especie la solicitud P2010-0048
del 03 de febrero del 2010 correspondiente a la Patente SISTEMA DE RIEGO RODADO
POR CANAL CON PELICULA PLASTICA fue declarada caduca mediante Resolucién
No0.159-2012 por la Direccién de Invenciones toda vez que la parte recurrente no habia
cumplido a tiempo con el pago de la segunda tasa de anualidad establecido en la Ley que
regula la materia.
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CONSIDERANDO 25: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada estima que procede la confirmacién de la declaraciéon de caducidad a la
solicitud de registro No. P2010-0048 correspondiente a la Patente SISTEMA DE RIEGO
RODADO POR CANAL CON PELICULA PLASTICA.

Resolucion No.0058-2019 de fecha 13/06/2019 relativa a la solicitud de registro de patente
“DERIVADOS HETEROCICLICOS FUSIONADOS COMO MODULADORES S1P”,
expediente No. P2013-00009

CONSIDERANDO 14: Que siendo la solicitud de patente titulada “DERIVADOS
HETEROCICLICOS FUSIONADOS COMO MODULADORES S1P”, registrada bajo el
expediente No. P2013-0009, con fecha presentacion internacional 08 de julio del 2011 y
entrada en fase nacional en fecha 09 de enero del 2013 (momento para el cual no tenia
tasas de anualidades vencidas y por ende no le aplica lo estipulado en el precitado articulo
Sexto de la Resolucién No. 001-2011/DIR-ONAPI); en concordancia con lo dispuesto en el
numeral 1 del precitado articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, aunado a lo
dispuesto en el articulo Cuarto de la Resolucion No. 001-2011/DIR-ONAPI; el pago de la
primera tasa de mantenimiento de vigencia debio realizarse a mas tardar el dia 08 de
enero del 2014 20; sin embargo, dicho pago fue efectuado el dia 01 de julio del 2014, es
decir, cuando ya habian transcurrido mas de cinco meses del plazo limite del cual disponia
la solicitante para dicho pago. De manera que ha sido un error del Departamento de
Invenciones considerar que el pago correspondiente a la primera anualidad de
mantenimiento de vigencia fue realizado dentro del plazo que establece la ley.

CONSIDERANDO 15: Que la segunda tasa de mantenimiento de vigencia de la solicitud
de patente P2013-0009 vencio6 el dia 08 de julio del 2014, al aplicar a esta fecha los seis (06)
meses de gracia establecidos por la Ley 20-00, la tasa de mantenimiento de vigencia
correspondiente a la segunda anualidad debia pagarse a méas tardar el dia 08 de enero del
2015; sin embargo, el pago por este concepto fue efectuado el dia 25 de Junio del afio 2015,
es decir, cuando ya habia vencido el plazo de gracia que otorga la ley que rige la materia.

CONSIDERANDO 16: Que como se verifica en los considerandos ut supra, para el
momento en que fueron realizados los dos primeros pagos por concepto de tasas de
mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente P2013-0009, ya estaba vencido el

20 De] 08 de julio del 2011 al 08 de julio del 2013 habian transcurrido dos afios, de manera que al
dia siguiente iniciaba a transcurrir el tercer afio de la solicitud, por lo que vencia el plazo para el
pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia. A esta fecha se le suman los seis (06) meses
de gracia que establece la ley que rige la materia (con el debido pago de la sobretasa), de manera
que la fecha limite para cumplir con este pago era el dia 08 de enero del 2014.
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plazo del cual disponia la solicitante para tales fines; por tanto, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, esta solicitud
devino en caduca de pleno derecho, pues el numeral 3 de dicho articulo es muy claro al
establecer que “La falta de pago de alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en
el presente articulo produce de pleno derecho la caducidad....” De manera que fue un error del
Departamento de Invenciones el indicar en la resolucién hoy recurrida, que la solicitud de
patente P2013-0009 caduco porque el pago correspondiente a la segunda anualidad fue
efectuado fuera del plazo que establece la ley, cuando en realidad dicha solicitud caducé
porque el pago correspondiente a la primera anualidad de mantenimiento de vigencia fue
efectuado fuera del plazo que establece la ley, lo cual ha sido verificado por esta alzada.

CONSIDERANDO 17: Que la hoy apelante indica que “...cometié un error humano al
digitar de forma incorrecta el nimero de la solicitud de patente. Por lo que al momento en
que fue a realizar el pago de la primera anualidad, la solicitud a la cual la oficina (...)
estaba realizando el pago, no existia en el territorio dominicano...”, es decir, admite que
no cumplié con el pago de la tasa de mantenimiento de vigencia correspondiente a la
primera anualidad, dentro del plazo establecido en la ley que rige la materia; o sea,
reconoce que la solicitud estaba caduca cuando hizo dicho pago.

CONSIDERANDO 18: Que la hoy apelante argumenta que las invenciones e innovaciones
constituyen un derecho fundamental y por ende la Oficina puede conceder una tutela
judicial diferenciada cuando lo amerite el caso. En ese sentido esta alzada tiene a bien
precisar que dicha argumentacion carece de pertinencia, toda vez que el presente caso
trata de una solicitud de patente que atin estaba en fase de evaluacion y durante esta etapa
lo que existe es un derecho expectaticio; de manera que hasta tanto no se concede la
patente no existe un derecho de exclusiva al amparo de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial; por tanto, la hoy apelante no tiene un derecho de Propiedad Industrial
otorgado, o sea, no existe un bien juridicamente protegido, de tal suerte que carece de
l6gica juridica lo argumentado por la entidad (...).

CONSIDERANDO 19: Que la hoy apelante, refiere que el “Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT), el cual instituye el re-establecimiento de derechos y si bien este
derecho no est4 consagrado en la Ley, si lo est4 en un Trato (SIC) Internacional, el cual esta
por arriba de nuestra legislacion.” En tal sentido es preciso resaltar el hecho de que el
mismo Tratado establece excepciones en relacién a los plazos y a la luz de dicho Tratado y
la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, las tnicas excepciones son la Restauracién del
Derecho de Prioridad y el Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en Fase
Nacional; de manera que es incorrecta la interpretaciéon que hace la apelante respecto del
Tratado. Mas atn, el derecho de exclusiva que genera una patente debe ser visto en el
marco del respeto de la ley que tiene limitaciones y una razén de ser, reconocidas por el
ordenamiento nacional e internacional.
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(..))

CONSIDERANDO 22: Que al operar de pleno derecho la caducidad de una solicitud o
registro de patente, por la falta de pago de las tasas de mantenimiento de vigencia; si el
solicitante o titular, segtn sea el caso, efecttia el pago de tasa de mantenimiento fuera del
plazo que le otorga la ley, como ocurri6 en el presente caso, esto no cambia en nada las
circunstancias de la solicitud; puesto que la caducidad es una disposicién legal de caracter
categorico que opera de pleno derecho y por tanto no existe manera de revertir sus efectos.

CONSIDERANDO 23: Que la solicitud de patente de invencién No. P2013-0009,
depositada en fase nacional el dia 09 de enero del 2013, correspondiente a la Patente
denominada “DERIVADOS HETEROCICLICOS FUSIONADOS COMO MODULADORES
S1P” presentada por la entidad (...), fue declarada caduca por la Direccién de Invenciones
mediante la Resolucion No. 046-2016 de fecha 01 de marzo del 2016, en virtud de que la
solicitante no cumplié con lo que establece el articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, al no efectuar el pago correspondiente a la tasa de mantenimiento de vigencia
dentro del plazo establecido, lo cual fue verificado por esta alzada. Es preciso reiterar el
hecho de que para el momento en que la solicitante efectué el primer pago de tasa de
mantenimiento de vigencia (01 de julio 2014) ya estaba vencido el plazo del cual disponia
para dicho pago.

CONSIDERANDO 24: Que independientemente de que la Oficina emite resoluciones
declarando la caducidad de aquellas solicitudes de patentes que no han pagado la tasa de
mantenimiento de vigencia o que han efectuado el pago fuera del plazo establecido por la
ley; lo cierto es que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en el precitado articulo 28
establece que al no realizarse el pago dentro del tiempo establecido, la caducidad opera de
pleno derecho.

Resolucion No.0051-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de patente
METODO PARA PREPARAR DERIVADOS DEL FENIL OXIMETIL-NITRO-IMIDAZOL Y
USO DEL MISMO bajo expediente No. P2015-0120

CONSIDERANDO 18: Que de lo precedentemente indicado se verifica que el pago de la
primera tasa de mantenimiento de vigencia debi6 realizarse a mas tardar el dia 20 de
noviembre del 201621, esto asi porque la solicitud de patente No. P2015-0120 fue

21 De conformidad con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 20-00, el 22 de noviembre del 2014 venci6 el
pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia, por lo que cuando la solicitud entré en fase nacional (20
de mayo del 2015) este pago ya estaba vencido. Sin embargo, por disposicién del articulo Sexto de la resolucion
001-2011/DIR-ONAPI, la solicitante disponia de un afo, contado a partir de la entrada en fase nacional, para el
pago de la tasa ya vencida (primera anualidad), beneficiandose ademas este pago de los seis meses de gracia que
establece la norma. Es por ello que la fecha limite para el pago de la primera anualidad (mantenimiento de
vigencia) era el 20/noviembre /2016.
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depositada en la ONAPI el dia 20 de mayo del 2015, al amparo del PCT, con fecha
presentacion internacional 22 de noviembre del 2012, por lo que en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 28 de la Ley 20-00 aunado a los articulos Cuarto y Sexto de la
Resoluciéon No. 001-2011/DIR-ONAPI, para el momento en que la solicitud de patente
entr6 en Fase Nacional la primera tasa de mantenimiento de vigencia ya habia vencido, sin
embargo, se encontraba dentro del plazo de gracia.

CONSIDERANDO 19: Que también esta alzada ha podido verificar que para el momento
en que la solicitud de patente P2015-0120 entr6 en Fase Nacional (20 de mayo del 2015), la
segunda tasa de mantenimiento de vigencia no habia vencido, por tanto, el célculo para
determinar la fecha de pago correspondiente a esta anualidad, debia ser realizado de
conformidad con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, aunado al parrafo segundo del articulo Sexto de la Resoluciéon No. 001-
2011/DIR-ONAPI22. Es decir, como la fecha de presentaciéon internacional fue 22 de
noviembre del 2012, la segunda tasa de mantenimiento de vigencia venci6 el dia 22 de
noviembre del 2015. Al considerar los seis meses de gracia establecidos en el precitado
articulo 28 de la Ley 20-00, la tasa de mantenimiento de vigencia correspondiente a la
segunda anualidad debi6 ser pagada a mas tardar el dia 22 de mayo del 2016. De ahi que
ha sido erréneo el calculo efectuado por el Departamento de Invenciones (ver
considerando 6 numeral 8 de la presente resolucién) para determinar la fecha de pago de
la segunda tasa de mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente objeto del
presente caso.

CONSIDERANDO 20: Que como se verifica en los considerandos ut supra, para el 23 de
noviembre del 2016, momento en que fue realizado el pago de la primera tasa de
mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente P2015-0120, ya estaba vencido el
tiempo del cual disponia la solicitante para tales fines; pues, el mismo debi6 ser realizado a
mas tardar el dia 20 de noviembre del 2016; en virtud de lo dispuesto por el articulo Sexto
de la Resolucién No. 001-2011/DIR-ONAPI de fecha 26 de agosto del afio 2011 del
Director General, relativa a aspectos del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
(PCT).

CONSIDERANDO 21: Que la hoy apelante argumenta que el titular de la solicitud de
patente afirma haber procedido en su debido momento con los pagos, no solo de la
primera y la tercera anualidad, sino también de la segunda anualidad y en el péarrafo
segundo de sus conclusiones del presente recurso de apelaciéon administrativa solicita
“Disponer un plazo razonable a favor del solicitante para depositar las pruebas correspondientes al

22 168 pagos de las subsiguientes tasas anuales deberan ser realizados cada ano a mas tardar el dia antes al
aniversario de la fecha de la solicitud internacional. Esta obligacién del solicitante se beneficiara del plazo de
gracia de seis (6) meses que establece la ley nacional.
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pago de la Tasa de Mantenimiento correspondiente a la Sequnda Anualidad (aiio 2015)”. Pese a
que en virtud de lo indicado en los considerandos que anteceden, el aporte de la referida
prueba de pago no generaria variacién alguna en el estatus de la solicitud de patente;
mediante instancia marcada con el nimero 0102-E/2018 de fecha 28 de mayo del 2018
emitida por la Consultoria Juridica de esta Oficina y recibida por la hoy apelante en esa
misma fecha, le fue otorgado un plazo adicional para el depésito de los alegados recibos
de pago de tasa de mantenimiento de vigencia, sin embargo, estos no fueron aportados
por la recurrente, de modo que los mismos no obran en el expediente evaluado.

CONSIDERANDO 22: Que en adicién a ello esta alzada procedi6 a realizar una minuciosa
revision del expediente fisico de la solicitud de patente P2015-0120, asi como de nuestra
base de datos, concluyendo que por concepto de mantenimiento de vigencia de la indicada
solicitud, han sido efectuados tres pagos: uno el dia 23 de noviembre del 2016, otro el dia
25 de septiembre del 2017 y otro el 26 de septiembre del 2018; mismos que de conformidad
a lo establecido en la ley que rige la materia, fueron realizados después de vencido el plazo
del cual disponia la solicitante para el pago de cada cuota y el precitado articulo 28 de la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es muy claro al establecer que la falta de pago de
alguna de las tasas anuales de conformidad con lo dispuesto en la ley produce de pleno
derecho la caducidad.

(..)

CONSIDERANDO 24: Que al operar de pleno derecho la caducidad de una solicitud de
patente o de una patente, por la falta de pago de las tasas de mantenimiento de vigencia; si
el solicitante o titular, segtin sea el caso, efectta el pago de tasa de mantenimiento fuera
del plazo que le otorga la ley, como ocurri6 en el presente caso, esto no cambia en nada las
circunstancias de la solicitud, puesto que la caducidad es una disposicion legal de caracter
categdrico y por tanto no existe manera de revertir sus efectos.

CONSIDERANDO 25: Que la solicitud No. P2015-0120 del 20 de mayo del 2015
correspondiente a la Patente denominada “METODO PARA PREPARAR DERIVADOS
DEL FENIL OXIMETIL- NITRO-IMIDAZOL Y USO DEL MISMO” presentada por la
entidad (...), fue declarada caduca por la Direccién de Invenciones mediante la Resolucién
No. 432-2017 de fecha 28 de diciembre del 2017, en virtud de que el solicitante no cumplié
con lo que establece el articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al no efectuar
el pago correspondiente a la tasa de anualidad de mantenimiento de vigencia dentro del
plazo establecido por la ley que rige la materia, lo cual fue verificado por esta alzada. Es
preciso reiterar el hecho de que para el momento en que la solicitante efectué el primer
pago de tasa de mantenimiento de vigencia (23 de noviembre 2016) ya estaba vencido el
plazo del cual disponia para dicho pago.
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Resolucion No.0091-2019 de fecha 08/08/2019 relativa a la solicitud de registro de patente,
MAQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO expediente No. P2013-00189

CONSIDERANDO 12: Que siendo la solicitud de patente de invenciéon titulada
“MAQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO”, registrada bajo el expediente No. P2013-0189,
depositada en la ONAPI el dia 21 de agosto del 2013, al amparo del PCT, como entrada en
fase nacional de la solicitud internacional No. PCT/US2011/035687 de fecha 09 de mayo
del 2011; en consideracion con lo establecido en el articulo 11 del Tratado de Cooperaciéon
en Materia de Patentes y reiterado en el precitado articulo cuarto de la Resolucién No. 001-
2011/DIR-ONAPI de fecha 26 de agosto del afio 2011 del Director General Relativa a
aspectos del Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes (PCT), la fecha de
presentacion de la solicitud es la fecha en que fue presentada internacionalmente; que para
el caso objeto del presente andlisis es el dia 09 de mayo del 2011.

CONSIDERANDO 13: Que de acuerdo a lo establecido en el precitado articulo 28 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial, el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia
de la solicitud P2013-0189 venci6 el 09 de mayo del 2013; de manera que cuando la
solicitud fue depositada por ante esta Oficina (21 de agosto del 2013), ya estaba vencida la
fecha del pago de dicha tasa; por lo que en virtud de lo que establece el articulo Sexto23 de
la precitada resolucién No. 001-2011/DIR-ONAPI, correspondia extender su fecha de pago
dieciocho meses adicionales a partir de la fecha de depdsito en la Reptiblica Dominicana;
por lo que la solicitante disponia hasta el dia 21 de febrero del 2015 para realizar el pago
correspondiente a la primera anualidad de la tasa de mantenimiento de vigencia; mismo
que conforme se verifica en el considerando 07 letra b) de la presente resolucién, fue
efectuado el dia 24 de abril del 2014, es decir, dentro del tiempo de gracia conferido por la
resolucion No. 001-2011/DIR-ONAPI.

CONSIDERANDO 14: Que de conformidad con lo establecido en el articulo 28 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial y en concordancia con lo estipulado en el precitado
articulo cuarto de la Resolucién No. 001-2011/DIR-ONAPI, el pago correspondiente a la
segunda tasa de mantenimiento de vigencia de la solicitud de patente objeto del presente
caso, vencia el dia 09 de mayo del 2014 mas el plazo de gracia de seis meses que otorga el
numeral 2 del precitado articulo 28, extiende esta fecha hasta el 09 de noviembre del 2014.
Que como se verifica en la letra c) del considerando 7 de esta resolucién, el pago por este
concepto fue efectuado el dia 30 de junio del 2014, es decir, dentro del plazo de gracia que
le otorga la Ley 20-00; sin embargo, el dia 11 de agosto del 2014 la solicitante requiere el
reembolso de este pago.

23 La solicitud depositada en Fase Nacional en el marco del Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes (PCT), debera realizar el pago de las tasas de mantenimiento de vigencia vencidas antes de
cumplirse el primer aniversario de la fecha de entrada en fase nacional de la solicitud. Este pago se
beneficiara del plazo de gracia de seis (6) meses que otorga el articulo 28 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial.
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CONSIDERANDO 15: Que de la revision de los documentos que componen esta solicitud
de patente, esta alzada ha evidenciado que durante la evaluacién de la precitada solicitud
de reembolso, un Examinador del Departamento de Invenciones advirti6 que “no
corresponde otorgarle la nota de crédito por la tasa pagada, ya que ésta corresponde al
pago de la segunda anualidad, por el contrario se le debe solicitar que pague sobretasa por
realizar el pago en fecha 30/Junio/2014.... en caso de otorgarle una nota de crédito caerfa
en Caducidad por falta de pago de la 2da. Anualidad”

CONSIDERANDO 16: Que el articulo 3 numerales 4 y 14 de la Ley 107-13 sobre los
Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administracién y de Procedimiento
Administrativo establecen: “Principios de la actuacién administrativa. En el marco del
respeto al ordenamiento juridico en su conjunto, la Administracion Pudblica sirve y
garantiza con objetividad el interés general y acttia, especialmente en sus relaciones con
las personas, de acuerdo con los siguientes principios: (...) 4. Principio de racionalidad:
Que se extiende especialmente a la motivaciéon y argumentacién que debe servir de base a
la entera actuacién administrativa. La Administraciéon debe actuar siempre a través de
buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego
de acuerdo con la buena gobernanza democratica. (...) 14. Principio de buena fe: en cuya
virtud las autoridades y los particulares presumiran el comportamiento legal de unos y
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

CONSIDERANDO 17: Que a la luz de los precitados principios, al hacer una valoracion
objetiva de los hechos acaecidos durante el conocimiento de la solicitud de patente de
invencion P2013-0189 titulada “MAQUINA DE EMPAQUE Y PROCESQ”, esta alzada
considera que la Direccion del Departamento de Invenciones debié acoger Ila
recomendaciéon hecha por el Examinador en fecha 20/agosto/2014 respecto a la no
procedencia del reembolso del pago efectuado el 30 de junio del 2014, correspondiente a la
segunda tasa de mantenimiento de vigencia de dicha solicitud; toda vez que con el
reembolso podrian verse afectados los intereses de la solicitante de la indicada patente.

CONSIDERANDO 18: Que si bien no corresponde a la administracion velar para que los
solicitantes cumplan con los pagos de las diversas tasas de servicio que de conformidad
con la ley que rige la materia deben pagar las solicitudes de patentes; dada la
particularidad que envuelve el presente caso, cuando la solicitante requiri¢ el reembolso,
el Departamento de Invenciones debi6 informarle que la tasa correspondiente a la segunda
anualidad (pago de mantenimiento de vigencia) ya estaba vencida y que el plazo de gracia
para cumplir con este pago también estaba a punto de vencer. Al autorizar el reembolso, la
Oficina mantuvo en la solicitante la expectativa de que su solicitud continuaria el curso
regular; sin embargo, posteriormente emite resolucién declarando la caducidad de la
solicitud P2013-0189 por no haber pagado la tasa correspondiente a la segunda anualidad
de mantenimiento de vigencia. Preciso es resaltar que, en virtud del precitado principio de
buena fe, la Administracién estd llamada a actuar con coherencia en el cumplimiento de su
deber.
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CONSIDERANDO 19: Que a fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre las
fechas previstas para la realizacion de los pagos de mantenimiento de vigencia, a
continuacion presentamos el siguiente cuadro:

Presentacién Internacional: 09-may-11
Deposito Nacional: 21-ago-13
2da. 3era.
lera. Al lidad
era. Anualida Anualidad Anualidad
Fecha incluido
(Art. 28 Ley 20-00 tiempo de
antes de comencarel . . .
3erafio. Art4to Res |8Facia (Arté6to. o Fecha incluido
Pagos o1 tiendo de | Res 01 graciade 1 (Art. 28.1 Ley 20-00) |tjempo de gracia
feczzrdu:n odela afio despues de (Art. 28.1 Ley 20-00) (Art 25 ) Leyzgo—oo)
presentacion entrada en fase o
internacional) nacional +6 meses
gracia adicional)
Fecha Prevista 09/05/2013 21/02/2015 09/05/2014 09/05/2015 09/11/2015
Fech f
echaen que fue 24/04/2014 20/04/2015 07/07/2015
realizado
4ta. Sta. 6ta. 7ma.
Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad
Fechaincluido
Pagos (Art. 28.1 Ley 20-00) [ (Art. 28.1 Ley 20-00) | (Art. 28.1Ley20-00) | (Art.28.1Ley20-00)|tiempo de gracia
(Art. 28.2 Ley 20-00)
Fecha Prevista 09/05/2016 09/05/2017 09/05/2018 09/05/2019 09/11/2019
Fecha en que fue
reali doq 19/04/2016 05/05/2017 07/05/2018 Hxx
1Za

** La segunda tasa de mantenimiento de vigencia fue pagada el 30 de junio del 2014, es decir, dentro del plazo de gracia y
por tanto debia pagar la sobretasa. Dicho pago, luego fue indebidamente reembolsado; por lo que el pago efectuado en abril
2015 se convirti6 en el pago de la segunda anualidad.

*** La séptima tasa de mantenimiento de vigencia se encuentra dentro del plazo de gracia que estipula el articulo 28 numeral
2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y vence el sabado 09 de noviembre del 2019, fecha limite para cumplir con este
pago y debe incluir el pago de la sobretasa. Al ser no laborable se traslada al lunes 11/noviembre/2019.

CONSIDERANDO 20: Que de lo precedentemente indicado se verifica que por concepto
de tasa de mantenimiento de vigencia, a la fecha, la solicitud de patente de invencion
P2013-0189 denominada “MAQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO” tiene pendiente los
siguientes pagos: Sobretasa 24 de la segunda anualidad; Sobretasa de la tercera anualidad.

CONSIDERANDO 21: Que la hoy apelante alega que el Departamento de Invenciones
tiene el deber de informar al solicitante por los medios correspondientes sobre los pagos
de anualidades pendientes y advertir las consecuencias del no cumplimiento de los
mismos. En tal sentido es preciso resaltar que en funcién de la norma reguladora, esto no
es deber del Departamento de Invenciones sino que es més bien responsabilidad de los
solicitantes o titulares mantenerse alertas a realizar los pagos de sus anualidades dentro de
los plazos previstos por la norma. Sin embargo, es preciso resaltar que el presente caso
tiene la particularidad de que el solicitante cumplié con dicho mandato legal, es decir,
efectud el pago correspondiente a la segunda tasa de mantenimiento de vigencia dentro

24 Articulo 28.- Tasas anuales. ... 2) Se concedera un plazo de gracia de seis meses para el pago
de una tasa anual, mediante el pago de la sobretasa establecida. Durante el plazo de gracia, la
patente o la solicitud de patente, segiin el caso, mantiene su vigencia plena.
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del plazo de gracia establecido por la ley que rige la materia y este pago fue
indebidamente reembolsado por la Administracion y posteriormente declarada la
caducidad de la solicitud de patente, precisamente por el no pago de dicha tasa de
mantenimiento de vigencia. La concurrencia de estos acontecimientos le otorgan
caracteristicas excepcionales al presente caso; dando lugar a que se realice una variaciéon
del fallo.

CONSIDERANDO 22: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada estima que procede revocar la resolucion No. 261-2015 de fecha 31 de agosto

del 2015 mediante la cual el Departamento de Invenciones declar6 la caducidad de la
solicitud de patente No. P2013-0189 titulada “MAQUINA DE EMPAQUE Y PROCESO”

2.8.3 Efectos del no pago: Caducidad

Resolucion No.0042-2016 de fecha 23/03/2016 relativo a la solicitud de registro de patente
IMPLANTE POLIMERICO Y UN PROCESO PARA OBTENER UN IMPLANTE
POLIMERICO expediente No. P2007-0026

CONSIDERANDO 9: Que en el proceso de registro de una patente debe observarse de
manera estricta lo estipulado por la Ley que rige la materia, a los fines de garantizar la
observancia del principio de legalidad que rigen los actos de la administracion. Que en tal
sentido y con independencia de otros requerimientos legales que demanda este proceso, el
pago de la tasa de mantenimiento de una solicitud de registro de patente es un requisito
fundamental que puede determinar el que un proceso se encuentre vigente o no.

CONSIDERANDO 10: Que la caducidad ha sido definida como la extincién del derecho a
la accion por el transcurso del tiempo. Bajo esta premisa la Ley No. 20-00 en su articulo 28
numeral 3 estableci6é sancionar con la caducidad de pleno derecho a la solicitud de una
patente cuando incumpla con la obligacion de pago de la tasa de mantenimiento
correspondiente. Esta circunstancia determina que verificado este supuesto normativo se
extinga el derecho expectaticio que genera el depésito de una solicitud de registro e
imposibilita continuar el tramite del mismo, con independencia de que se hayan
observado otros requisitos legales que pudiese exigir el proceso de registro de una
solicitud de patente de invencion.

CONSIDERANDO 11: Que siendo la solicitud de patente titulada IMPLANTE
POLIMERICO Y UN PROCESO PARA OBTENER UN IMPLANTE POLIMERICO,
registrada bajo el expediente No.P2007-0026, depositada en la ONAPI el dia 06 de febrero
del 2007, el pago de la primera tasa de mantenimiento debi6 realizarse antes de comenzar
la tercera anualidad, esto es, antes del 06 de febrero 2009; extendiéndose esta fecha seis
meses, en virtud de lo que establece el articulo 28 inciso 2 de la Ley 20-00, que estipula un
plazo de gracia; por lo que la solicitante podia realizar su pago hasta el dia 06 de agosto
del 2009. Que como se ha verificado y tal como lo ha expresado la hoy apelante en la
cuarta pagina, parrafo tercero de su recurso, el primer pago de la tasa de mantenimiento
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de su solicitud fue realizado “un mes después de haberse cumplido el plazo”, esto es, el dia 11
septiembre del 2009, momento para el cual estaba ventajosamente vencido el tiempo de
gracia establecido por la ley.

CONSIDERANDO 12: Que la hoy apelante justifica su falta alegando que la tardanza en el
pago de la tasa de mantenimiento fue debido a la pérdida de informacién en sus
ordenadores, dentro de las cuales se encontraban las instrucciones dadas por el propietario
de la solicitud de la patente en cuanto a que procediera con el pago de la primera tasa de
mantenimiento de su solicitud y que dicha pérdida fue producto de una mudanza de sus
oficinas llevada a cabo en el mes de abril del 2009; asi mismo indica que la pérdida de
informacién se debi6é a un problema tecnoldégico en el sistema de cémputos de su
despacho, provocado por un alto voltaje en el sistema eléctrico. Sin embargo, es preciso
sefalar que la ley que rige la materia no hace excepcién respecto a las causales de la falta
de pago, basta con que el mismo no se efecttie dentro del tiempo establecido, como ocurrié
en el presente caso, para que la solicitud de patente se encuentre caduca de pleno derecho,
conforme lo establece el numeral 3 del articulo 28 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial.

(-

CONSIDERANDO 16: Que independientemente de que la Oficina emite resoluciones
declarando la caducidad de aquellas solicitudes de patentes que no han pagado la tasa de
mantenimiento; lo cierto es que la Ley No. 20-00 en su articulo 28 establece que al no
realizarse el pago dentro del tiempo establecido, la caducidad opera de pleno derecho.

2.9 Plazo de Protecciéon

Resolucion No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B]
PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE
PDES5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 7°: Que en el caso de la legislacion de la Reptblica Dominicana la Ley
20-00 establece que la Patente tiene una duracién de veinte (20) afios improrrogables,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Nétese que esta disposicién es
la normativa vigente hasta el lero de marzo del 2008.

CONSIDERANDO 8°: Que todo sistema juridico, al analizar el tema de la duracién de una
patente, entiende que la defensa del derecho de exclusiva del inventor no puede sustraerse
al criterio de temporalidad sin que al hacerlo se lesione el interés de la sociedad en su
conjunto, al retrasar el ingreso en el dominio puablico de una patente ya vencida. Por lo
tanto, en el anélisis de la ponderacion de una extensiéon de su vigencia la ONAPI esta
obligada a tomar en cuenta el posible dafio que se infiera a la sociedad en general, al
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dilatar la entrada de un conocimiento o desarrollo al dominio publico. Esto asi, porque el
dominio publico es patrimonio colectivo, mismo que se ve perjudicado por la extension
irregular de un derecho temporal a favor del inventor.

2.10 Extension del Plazo de Proteccion de la Patente

2.10.1 Objetivo

Resolucion No.0055-2017 de_ fecha 28/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente
FORMULACION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE SIMVASTATINA 'Y EZETIMIBA, bajo
expediente No. P2008-0034

CONSIDERANDO 26°: Que la prerrogativa de la compensaciéon estd intimamente
relacionada con el proceso, pues se refiere a situaciones de demoras no justificadas que
pudiera tener la administraciéon en el trdmite de registro que sigue una solicitud de
patente. La compensacién pretende extender la vigencia de una patente y su consecuente
derecho de exclusiva ante el retraso irrazonable en que pudiera incurrir el Estado en la
tramitacion; esta circunstancia reafirma su naturaleza de excepcioén. (...)

Resolucion No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6 -
METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA
SINTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 48°: Que es pertinente precisar que contrariamente a lo indicado por la
hoy recurrente, esta alzada estima que las circunstancias que se evaltan por la
Organizacion Mundial de Comercio (OMC) y que se refieren en el documento
WT/DS170/ AB/R, son supuestos de hechos distintos a los que aborda el presente caso,
toda vez que el mismo no se trata del reconocimiento del derecho de exclusiva
propiamente dicho que concede una patente, sino de un aspecto relativo a circunstancias
como es la demora o retraso irrazonable en que incurre el Estado en la tramitacién de una
solicitud de patente, que antes del 1 de marzo del 2008 no estaba sancionada y que luego
de esa fecha acarrea como consecuencia para el mismo la posibilidad de tener que
extender la protecciéon de una patente mas alla del plazo de 20 afios que se reconocen en
los ADPIC como un estandar de proteccion.
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2.10.2 Nueva figura juridica

Resolucion No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B]
PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE
PDES5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 9°: Que la compensacion al plazo de vigencia de la Patente de
invencién o el ajuste al término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en
el otorgamiento de la misma, es una figura que la legislacion dominicana y en particular la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial no contemplaba con anterioridad a la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio entre Reptiblica Dominicana Centroamérica y
Estados Unidos (DR-CAFTA). Que en materia de Propiedad Industrial a los fines de
implementar las obligaciones estipuladas en el Capitulo 15 del DR-CAFTA relativas a
Derechos de Propiedad Intelectual, cada parte del Acuerdo debi6 realizar un proceso de
modificacion de la legislacién nacional a los fines de incorporar y desarrollar las
obligaciones previstas en el mismo. Al respecto, conviene indicar que la figura del ajuste
al término de la patente se encuentra prevista bajo los articulos 15.9.6 y 15.12 del DR-
CAFTA.

CONSIDERANDO 10°: Que el articulo 28 del Convenio de Viena sobre el derecho de los
tratados establece: “Aplicacion de los tratados. Irretroactividad de los tratados. Las disposiciones
de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningiin acto o hecho que haya tenido lugar con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situacion que en
esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intencion diferente se desprenda del tratado o conste
de otro modo”.

CONSIDERANDO 11°: Que las nuevas obligaciones previstas bajo el Capitulo 15 del DR-
CAFTA constituyen disposiciones que van mas alld de los estandares minimos
reconocidos bajo el Sistema Multilateral de Comercio en el Acuerdo sobre Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organizacion Mundial de Comercio (OMC). Claramente estas circunstancias no fueron
desconocidas por los Estados Parte en las negociaciones del DR-CAFTA y por ello el
Acuerdo con esta prevision contempla en el articulo 15.1.13 relativo a las disposiciones
Generales que: “Este Capitulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha
de entrada en vigor de este Tratado”.

En adicién a ello los Estados Parte convinieron un apartado bajo el Capitulo 15 del DR-
CAFTA que contempla que las Partes podrian diferirse en la implementacion de ciertas
medidas. Notoriamente esto obedece a la imperiosa necesidad de observar la realidad
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nacional y poder cumplir con los nuevos estandares de propiedad Intelectual que
demandaba el DR-CAFTA para los Estados Parte. Este es el caso del articulo 15.9.6 relativo
al ajuste al término de la patente que debia implementarse en el caso de Republica
Dominicana en un periodo de un afio contado a partir de la entrada en vigor del DR-
CAFTA y que se encuentra previsto bajo el articulo 15.12.2 literal b) que se refiere de
manera especifica a las obligaciones de implementacion en el tiempo en materia de
Propiedad Intelectual.

CONSIDERANDO 12°: Que a los fines del presente caso resulta de suma importancia
indicar que para adecuar la legislacion nacional a las disposiciones del Tratado en materia
de Propiedad Intelectual y que el mismo en consecuencia pudiera entrar en vigor, se
procedié a la promulgacion de la Ley No.424-06 de Implementacién del Tratado de Libre
Comercio, entre Reptblica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América
(DR-CAFTA) del 20 de noviembre del 2006.

CONSIDERANDO 13°: Que el articulo 2 del Titulo I, del Capitulo I de la Ley No.424-06,
que modifica el articulo 27 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial dispone que:

“La patente tiene una duracion de veinte (20) arios improrrogables, contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud en la Repiiblica Dominicana, salvo lo que se
establece en los Pdrrafos del presente Articulo.

Parrafo I. De la compensacion del plazo de vigencia de las patentes de invencion.

1.A pedido del titular de una patente de invencion, el plazo de vigencia de la misma
podrd ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un mdximo de tres (3)
anios, luego de la evaluacion que realice la Direccion de Invenciones en los casos en
que dicha Direccion hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por
“retraso irrazonable” aquel imputable a la Direccion de Invenciones en el
otorgamiento del registro de una patente de mds de cinco (5) aios desde la fecha de
presentacion de la solicitud o tres (3) afios contados a partir de la fecha de la solicitud
del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior.

2. A pedido del titular de una patente de invencion, el plazo de vigencia de la misma

podrd ser prorrogado por una sola vez, extendiéndolo hasta un maximo de tres (3)
arios, luego de la evaluacion que realice la Direccion de Invenciones, en los casos que
la autoridad competente del permiso de comercializacion hubiere incurrido en un
retraso irrazonable en el proceso de la primera aprobacion de comercializacion de un
producto farmacéutico, protegido por una patente de invencion vigente, Yy se
verifique una reduccion del periodo de comercializacion exclusivo del producto, como
resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerard que la
autoridad competente incurrio en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de
dos (2) atios y seis (6) meses desde que se solicito la aprobacion de comercializacion.

3. A efectos de lo regulado en los numerales anteriores: a) La solicitud se hard, bajo
sancion de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60) dias contados a partir:
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i) de la expedicion de la patente a que se refiere el numeral 1;

ii) de la autorizacion de comercializacion a la que se refiere el numeral 2; b) Estas
disposiciones solo aplicardn a las patentes vigentes en la Reptiblica Dominicana. c) La
Direccion de Invenciones compensard el valor de un (1) dia por cada un (1) dia de
retraso hasta el mdximo previsto en los pdrrafos 1 y 2. d) Para el computo de la
compensacion establecida en el numeral 1, los periodos imputables a acciones del
solicitante no se tomardn en cuenta.”

CONSIDERANDO 14°: Que como complemento a lo anterior, la misma Ley 424-06 en su
articulo 33 aclara lo siguiente: “Lo prescrito en el Articulo 2, del Titulo I, del Capitulo 1, de la
presente ley, en lo relativo al Pdrrafo I del Articulo 27 de la Ley 20-00, entrard en vigencia un (1)
ario después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Repiiblica Dominicana—
Centroamérica-Estados Unidos”. Como se observa, la norma transcrita es clara al establecer
que aunque el DR-CAFTA entr6 en vigor en fecha lero de marzo del 2007, las
disposiciones del articulo 2 antes transcrito, cobraron vigencia a partir del lero de marzo
del afio 2008.

Resolucion No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencién denominada5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6 -
METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA
SINTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 10°: Que es preciso referir que en los Tratados de Libre Comercio que
suscribié Estados Unidos con Colombia, Perti y Panama la extensién del término de las
patentes farmacéuticas fue una opcién para las partes, no una obligaciéon y tanto Pert
como Colombia, mediante una enmienda al TLC excluyeron las patentes farmacéuticas del
beneficio de una posible extensién del plazo de vigencia. Mas atin, para aquellas patentes
que tienen contemplada una posible compensacion, Pert tiene establecida la norma de
aplicacion, la cual indica de manera expresa la forma en que se aplicaré la figura de la
compensacién y como debe procederse para el célculo del tiempo. Por lo antes expuesto,
para hacer una extrapolaciéon, hay que tomar en consideraciéon el acuerdo al que haya
arribado cada pais y el contexto histérico en que firmé el Tratado. En la legislacion
dominicana resulta obvio que la compensacion tiene que ser acorde a lo establecido en la
ley y por ende se toma a partir de la vigencia del supuesto, ya que de lo contrario se haria
una aplicacion retroactiva; de manera pues que la valoracién de las solicitudes de
compensacioén del plazo de vigencia de las patentes sélo aplica a las solicitudes de fechas
posteriores ala entrada en vigencia del DR-CAFTA.

CONSIDERANDO 11° Que el tema reviste tanta importancia que el estindar ha sido
objeto de amplias discusiones no sélo a lo interno de los paises que han negociado el TLC,
sino que inclusive en el mismo Estados Unidos ha sido tema de debates en las mas altas
instancias, lo cual denota la gran relevancia del problema. La discusiéon se ha centrado
basicamente en las patentes farmacéuticas, en virtud de que una ampliacién del plazo de
vigencia de este tipo de patente tendria un impacto altamente negativo para los paises en
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via de desarrollo, como es el nuestro, porque conllevaria a més atraso y estancamiento
cientifico y tecnoloégico, generaria un incremento en el gasto en salud, demoraria el acceso
al mercado de medicamentos econémicos, y por via de consecuencia afectaria a los
sectores mds vulnerables de la poblacién (los que tienen menos recursos); con lo que sin
lugar a dudas se veria menoscabado el derecho a la salud. Esto evidencia lo delicada que
es la aplicacion de la figura de la compensacién, porque objetivamente genera un impacto
en el tiempo de proteccion de una patente, la cual si no se pondera adecuadamente podria
verse indebidamente extendida. Es por ello que nuestro legislador tomé en cuenta al
consumidor, mal podria interpretarse lo contrario, pues lo que se persigue es el bien
colectivo.

CONSIDERANDO 12°: Que por lo antes indicado esta alzada considera que la
administracion tiene que ser muy minuciosa al evaluar cuales casos cumplen con los
presupuestos que establece la figura de la compensacién para evitar la afectaciéon del
derecho a la salud y el dominio publico.

Resolucion No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6 -
METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA
SINTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 51°: Que resulta importante citar como referente normativo de
relevancia para el presente caso las disposiciones de la norma de implementacién del DR-
CAFTA en Costa Rica, la Ley No. 8632, la cual establece: “TRANSITORIO Il.-Las
disposiciones incorporadas en los pdrrafos 2.- al 5.- del articulo 17 de la Ley de patentes de
invencion, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, N° 6867, de 25 de abril de 1983, se
aplicardn a todas las solicitudes de patentes que se presenten a partir de los doce meses siguientes a
la fecha de publicacion de esta Ley”. Claramente Costa Rica, Estado Parte del CAFTA, recoge
el compromiso establecido por este Tratado en lo relativo a las Patentes que deben
beneficiar de la figura de la Compensacion del Plazo de Vigencia y evidencia la adecuada
aplicaciéon de la ley en el tiempo para el nuevo estdndar. Una interpretacién contraria
constituiria una aplicacion retroactiva de los compromisos asumidos a partir del CAFTA.

CONSIDERANDO 52°: Que si se compara el tiempo que asigna el Tratado para que entre
en vigencia el compromiso relativo a la Compensacion, tanto a Costa Rica bajo el articulo
15.12.2 a),i como en el caso de la Reptiblica Dominicana bajo el 15.12.2 litera b), ii ambos
tenian el mismo tiempo para la puesta en vigencia del compromiso previsto bajo el
articulo 15.9.6 del Tratado; por ende el criterio para la aplicacion del nuevo estandar debe
ser el mismo.

2.10.3. Aplicacion de la Ley en el Tiempo

Resolucion No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B]
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PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE
PDES5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 15°: Que de acuerdo con la teoria del acto administrativo la ley nueva
no puede impactar los actos administrativos que hayan sido perfeccionados antes de su
entrada en vigencia. Si se trata de un acto administrativo complejo, la ley nueva no puede
afectar aquellos actos previos ya cumplidos o perfeccionados.

CONSIDERANDO 16: Que la fecha de solicitud de la patente objeto del presente proceso
fue 20 de abril de 2007, con lo que se desprende que es un acto anterior a la fecha de
entrada en vigor del Tratado y de su Ley de Implementacién; por lo que no califica para
solicitar la compensacion de tiempo de vigencia, pues hacerlo constituiria una aplicacion
retroactiva y una transgresion al articulo 110 de la Constitucién de la Republica. Recordar
que la figura de la compensacion conforme el Tratado y la Ley No. 424-06 entr6 en vigor a
partir del 01 marzo del 2008.

(..))

CONSIDERANDO 24°: Que en funcién de lo anterior, dada la importancia sustancial del
tema relativo a la aplicacion de la ley en el tiempo, el cual constituye el fundamento de la
decisién hoy apelada, por razones metodolégicas se impone razonar prioritariamente en
torno a este tema y determinar en el caso que hoy nos convoca, la aplicacién o no del
articulo 2 del Titulo I, del Capitulo I de la Ley No.424-06, que modifica al articulo 27 de la
Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial, norma relativa a la figura de la compensacion
del plazo de vigencia invocada por la hoy recurrente para la patente No. P2007-0080 cuya
fecha de solicitud de registro fue el 20 de abril del 2007.

CONSIDERANDO 25°: Que el Tribunal Constitucional ha expresado de manera reiterada
que “Al resultar la calidad o legitimacion activa una cuestion de naturaleza procesal-
constitucional, la misma constituye una excepcién al principio de la aplicacién inmediata
de la ley procesal en el tiempo” (TC/0013/12, de fecha 10 del mes mayo del afio 2012).
Esto asi porque los aspectos de procedimiento no pueden ser juzgados sino conforme a la
norma vigente al momento en que fueron iniciados. Que esta alzada considera que la fecha
de presentacion de la solicitud de una patente, dado su particular sistema de
reconocimiento, determina la ley aplicable a todo el procedimiento que lo regula y el
beneficio o no de la figura de la compensacién, lo cual no ocurre en el presente caso, toda
vez que la solicitud de patente se present6 en fecha 20 de abril del 2007 y la figura de la
compensacion entré en vigencia el dia 01 de marzo del afio 2008.

CONSIDERANDO 26: Que es evidente que nuestro legislador conforme lo refleja la Ley
No.424-06 de Implementaciéon del Tratado de Libre Comercio, entre Republica
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Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) ha querido y
asi lo establecié como se comprueba en los considerandos que anteceden, que sélo se
beneficiarian de la figura de la compensacién las solicitudes depositadas a partir del 1 de
marzo de 2008; por lo que antes de esta fecha no tiene aplicacion la figura de la
compensacion.

CONSIDERANDO 27: Que estd demostrado que las solicitudes de patentes que se
encontraban en proceso de evaluacion con anterioridad a la entrada en vigor del DR-
CAFTA quedan fuera del alcance de las nuevas disposiciones procesales y de las sanciones
administrativas establecidas por el Art. 15.9.6 y contenido en el nuevo texto legal del
articulo 27, puesto que el acto generador de derechos se verifica al momento de la
solicitud; son actos ocurridos antes de la entrada en vigor del Tratado y en consecuencia
no generan obligaciones y si no generan obligaciones mal podrian solicitar el beneficio de
la compensacion.

CONSIDERANDO 28: Reiteramos que reconocer la posibilidad de extender el término de
vigencia de una patente a solicitudes de patentes presentadas antes del 1 de marzo del
2008, por el s6lo hecho que fueron concedidas con posterioridad a la fecha indicada,
constituye un error en el andlisis de la norma de implementacion y la sistematica que debe
regir el proceso interpretativo de la legislacion vigente, pues el nuevo estdndar no puede
ser considerado para actos anteriores al lero. de marzo del 2008.

CONSIDERANDO 29: Que el nuevo articulo 27 parrafo 1 de la Ley 20-00 no es una regla
sobre derechos sustantivos de patentes sino sobre el procedimiento de examen. El parrafo
nuevo no trata sobre la duracion de la patente, sino de la duracién méxima (razonable) del
examen. Tal es asi que la patente objeto de andlisis posee un titulo en donde se establece el
reconocimiento de su derecho sustantivo por un periodo de veinte (20) anos, es decir, que
estd protegida hasta el 20 de abril del afio 2027 y en consecuencia no existe una afectacion
al reconocimiento de sus derechos de propiedad intelectual.

CONSIDERANDO 30: Que el articulo 52 de la Constitucién Dominicana establece que “Se
reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras cientificas, literarias, artisticas,
invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demds producciones del
intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”. En tal
sentido los derechos de exclusiva que genera una patente deben ser vistos en el marco del
respeto de la ley que tiene limitaciones, como lo es el plazo de vigencia, y una razén de ser,
reconocidas por el ordenamiento nacional. La Ley 20-00 del 08 de mayo del 2000 en su
parte considerativa indica que “debe existir una efectiva proteccion a los derechos de propiedad
industrial, al tiempo que deben quedar claramente establecidas las obligaciones a cargo de los
titulares de tales derechos, a fin de lograr un equilibrio entre derechos y obligaciones que promuevan
el desarrollo socio-econdmico y tecnoldgico del pais”. En consecuencia el rol del Estado y sus
autoridades es el de realizar una asignacion eficiente de los derechos de exclusiva por un
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tiempo determinado y con respeto a la ley por el impacto que tendria en la sociedad su
inobservancia.

CONSIDERANDO 31: Que para poder considerar la hipétesis de la favorabilidad de la
norma y justificar una aplicacién retroactiva de la ley, se hace necesario entonces
considerar las dos dimensiones de este tema:

1) la del titular de un derecho de exclusiva que desea beneficiarse de una figura que no
estaba en el ordenamiento juridico al momento de su solicitud, ya que, ciertamente, la
Unica inferencia o certidumbre de derecho que tenia era lo establecido en la Ley 20-00
antes de la reforma. Los beneficios incorporados posteriormente no les son aplicables (la
extension del plazo de vigencia que produce la figura de la compensacién) porque
perjudica los derechos adquiridos de un tercero, que es la sociedad y

2) la sociedad que reconoce que el Estado conceda un derecho exclusivo pero por un
tiempo limitado, a cambio de la divulgacién de la tecnologia y que vencido el periodo de
exclusiva se propiciard un régimen de competencia, en el cual podradn ingresar nuevos
actores y ésta se beneficie. La ampliacién del periodo monopélico de la patente incrementa
las probabilidades de practicas anticompetitivas, por ejemplo, en relaciéon a condiciones
establecidas en las licencias otorgadas a terceros (con los consiguientes efectos en términos
de bienestar y perjuicios al consumidor).

De ahi que considerar la extensién del plazo de vigencia de una patente como un tramite
administrativo en el que no existe una contraparte, resulta grave y erréneo, pues en
definitiva niega la existencia de la sociedad, mina las bases mismas del sistema de
Patentes, afecta a los consumidores, a nuevos inventores y despoja al Estado y sus
autoridades de sus atribuciones como garante del equilibrio entre los derechos de las
partes involucradas y la asignacion eficiente de los derechos de exclusiva por un tiempo
determinado y con respeto a la ley y la Constitucién de la Reptblica.

CONSIDERANDO 32°: Que la Constituciéon de la Reptiblica Dominicana en su articulo 110

preceptia que “La Ley solo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino
cuando sea favorable al que esté sub judice o cumpliendo condena. En ningiin caso los Poderes
Piiblicos o la ley podrin afectar o alterar la seguridad juridica derivada de situaciones establecidas
conforme a una legislacion anterior”. De esto se deriva que la irretroactividad de la ley es un
principio fundamental consignado en nuestra Ley Sustantiva, garante de la Seguridad
Juridica y sustentador del Estado de Derecho.

CONSIDERANDO 33°: Que la aplicacién retroactiva de una norma es aquella que se
produce para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento
en que entra en vigencia la nueva norma, es decir antes de su aplicaciéon inmediata.

CONSIDERANDO 34°: Que al analizar el parrafo I numeral 1 del nuevo articulo 27 de la
Ley 20-00, el supuesto de la norma se refiere al proceso de registro de una patente y que
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verificadas determinadas circunstancias en el proceso de registro como es la presencia de
“retraso irrazonable en el otorgamiento del registro de una patente de mds de cinco (05) arios desde
la fecha de presentacion de la solicitud o tres (03) arios contados a partir de la fecha de la solicitud
del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior” se produce una consecuencia
que es la posibilidad de evaluar una compensacién que puede involucrar una extensiéon
del tiempo de vigencia. Por tanto no es el acto de concesion, el que determina qué
patentes deben beneficiarse del nuevo estandar.

CONSIDERANDO 35: Que reconocer hechos o situaciones juridicas ocurridas antes del 01
de marzo del 2008, como pretende la recurrente, bajo el supuesto del nuevo estindar,
constituiria una aplicacion retroactiva de la ley, transgrediendo lo estipulado en el articulo
110 de nuestra Carta Magna.

CONSIDERANDO 36°: Que el capitulo 15 del Tratado de Libre Comercio entre Reptblica
Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) en su apartado 15.1.13 hace la
siguiente salvedad “Este Capitulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la
fecha de entrada en vigor de este Tratado”. De ello se deduce que, conforme a los términos
categoricos de la norma, cuya racio legis denota la prevision del legislador en virtud de la
consecuencia social de la norma aplicada, el tratado en cuestién, no tiene una aplicacion
irrestricta, ya que su alcance queda limitado a los actos ocurridos luego de su entrada en
vigor. Dicho esto, cobra especial relevancia la implicaciéon juridica que deriva de la
presentacion oficial de una solicitud de patente, esto es, la consecuente apertura del plazo
de vigencia del registro.

2.10.4 Importancia de la Fecha de Presentacion de Solicitud

Resolucion No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencién denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B]
PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE
PDES5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 17°: Que la patente y la solicitud de patente producen una serie de
efectos. Estos efectos son el reconocimiento, luego de un riguroso proceso de evaluacion,
de una protecciéon conferida por un periodo de 20 afios a contar desde la fecha de
presentacion de la solicitud. Esta regulacién responde a la naturaleza de la proteccion de
una patente en donde el factor tiempo constituye un aspecto clave para determinar qué es
innovador y los efectos en la prelaciéon para acceder a un registro. No se trata de un
mandato arbitrario del legislador dominicano sino que responde a estandares
internacionales debidamente consensuados en materia de patentes y que se contemplan en
normas como el articulo 4, literal "a", numeral primero del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial y el articulo 33 del Acuerdo sobre los Aspectos de
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los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de los
cuales la Repuiblica Dominicana es parte.

CONSIDERANDO 18°: Que el limite temporal del derecho de patentes esta vinculado con
la naturaleza del mismo, ya que esta constituye una excepcion al principio general de libre
competencia y el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de la
sociedad no pueda verse paralizado. Por ello, luego de concluido el periodo de
exclusividad la innovacién pasa al dominio publico, por lo cual la extensién inapropiada
del periodo de vigencia de una patente genera impacto negativo en el interés general.

CONSIDERANDO 19°: Es pertinente indicar que el articulo 27 de la Ley No. 20-00
modificado por el articulo 2 de la Ley No.424-06 reviste una singular importancia ya que
establece claramente el momento a partir del cual nace el derecho relativo a la vigencia de
un registro de patente y como regla general establece que “Ia patente tiene una duracion de
veinte (20) arios improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en la
Republica Dominicana”. La fecha de solicitud de una patente es un aspecto clave a
considerar en el proceso de patentes y responde a la previsiéon que hace la ley de la
proteccién provisional, es decir, desde el momento en que se publica la solicitud hasta que
se concede la patente existen ya unos derechos, y dentro de ellos uno de los derechos
imprescindibles para el otorgamiento de la patente, como es el derecho de prioridad,
atribuido como el derecho de preferencia que confiere la institucién de registro al inventor
por encima de cualquier otra solicitud de un tercero a los fines de examinar su solicitud de
patente.

CONSIDERANDO 20°: Que de lo antes indicado puede inferirse con facilidad, que
independientemente de que en materia de patentes el acto de concesién es constitutivo de
derechos, lo cierto es que, a los términos de la norma, el plazo de vigencia de una solicitud
de patente formalmente presentada, se genera y computa a partir del momento de la
presentacion formal de la solicitud en la Republica Dominicana; siempre que la misma
devenga en una concesion. La presentacion de la solicitud de patente es un acto concreto,
que surte efectos concretos y que marca una situacion juridica definitivamente constituida;
por ende el periodo de proteccién no corre a partir de la concesion, sino a partir de la fecha
de la presentacion inicial de la solicitud de la patente.

CONSIDERANDO 21°: Que esta particularidad hace sentido precisamente porque se trata
de una innovacién que se evalta a la luz de un momento determinado, pues el
conocimiento estd en constante desarrollo y los requisitos de patentabilidad: novedad,
aplicaciéon industrial y nivel inventivo deben ser evaluados justamente considerando la
fecha de presentaciéon de la solicitud. Finalmente, concedida la patente el titular tiene
derecho a perseguir las acciones de infraccion que tuvieron lugar en el interin del proceso
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de registro y que esto lo puede realizar justamente por la forma en que se computa el
periodo de vigencia y la especial naturaleza que tiene una patente.

CONSIDERANDO 22°: Que el proceso de concesion de una patente es un acto
administrativo complejo lo que significa que el acto de concesién de la patente depende de
la validez de otros actos previos que le estan conexos. En el caso de la Republica
Dominicana el acto de concesiéon de la patente depende de los actos descritos en los
articulos 11, 12, 19, 21 y 22 de la Ley 20-00, en secuencia: presentacion de solicitud, pago de
tasas de servicio, examen de forma, publicacién, examen de fondo, publicaciéon de
concesion. En cada una de estas fases hay una serie de requisitos con los cuales debe
cumplir el solicitante y una serie de evaluaciones que debe realizar la Oficina.

Durante la fase de Examen de Forma la Oficina formula una serie de requerimientos al
solicitante; una vez concluido dicho examen y transcurrido el plazo establecido por la ley,
la ONAPI procederd con la publicacién de la solicitud de patente y cualquier persona
interesada podra presentar observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de
la invencién objeto de la solicitud, consignando los fundamentos de hecho y de derecho
pertinentes. Dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicién del aviso
de publicacién de la solicitud, el solicitante debera pagar la tasa de examen de fondo.

Cumplido este requisito inicia la fase del Examen de Fondo durante la cual la Oficina
examinard la solicitud de patente para determinar si cumple con lo establecido en el
numeral 2 y siguientes del articulo 22 de la Ley 20-00, en caso de no cumplir con alguno de
ellos la Oficina notificara al solicitante para que complete la documentacién presentada.
Concluida esta fase y validado que cumple con los requisitos establecidos por la ley, la
Oficina concedera la patente.

CONSIDERANDO 23°: Que la prerrogativa de la compensacién estd intimamente
relacionada con el proceso, pues se refiere a situaciones de demoras no justificadas que
pudiera tener la administracién en el tramite de registro que sigue una solicitud de
patente. La compensacién pretende extender la vigencia de una patente y su consecuente
derecho de exclusiva ante el retraso irrazonable en que pudiera incurrir el Estado en la
tramitacion; esta circunstancia reafirma su naturaleza de excepcién. Por ello, la fecha de
depésito de la solicitud de una patente constituye un elemento clave para determinar la
aplicacion de esta prerrogativa, bajo el nuevo estandar incorporado con la modificacién de
la Ley 20-00.

Serd a partir de la fecha de solicitud y bajo las nuevas disposiciones en rigor desde el lero.
de marzo del afio 2008 que la Administracién deberd observar que se sanciona la demora
del Estado en beneficio de un potencial titular de una solicitud depositada luego de la
entrada en vigor de la norma. Interpretar lo contrario llevaria a gravar actos de la
administraciéon en un momento en el cual la ley no prevefa la sancién por demora y
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conceder el beneficio de extender un derecho de exclusiva no contemplado por la Ley 20-
00 antes del lero. de marzo del afio 2008; configurandose una transgresién al principio de
no retroactividad de la ley consagrado desde nuestra primera Constitucién, con ligeras
variantes, y contemplado en nuestra actual Carta Sustantiva en el articulo 110.

Resolucion No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6 -
METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA
SINTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 41°: Que la aplicaciéon retroactiva de una norma es aquella que se
produce para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento
en que entra en vigencia la nueva norma, es decir, antes de su aplicacién inmediata y con
sus pretensiones, la hoy apelante procura que se haga una aplicacion retroactiva de la ley,
porque pretende alterar un derecho ya otorgado, como lo es el reclamo de prioridad, el
cual surte efecto desde el momento de la solicitud, dando concomitantemente inicio al
periodo de explotacion exclusiva, en caso de que la patente fuese concedida. Este es un
acto generador de derecho de prioridad, atin cuando esté pendiente por decidir las
cualidades de innovacién de la solicitud depositada.

2.10.5 Competencia para conocer del proceso

Resolucion No. 0063-2015 de fecha 11/09/2015 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencién denominada "COMPUESTOS DE PIRIDIN [3,4-B]
PIRAZINONAS, SUS SALES Y COMPOSICIONES PARA USO COMO INHIBIDORES DE
PDES5", bajo registro No.P2007-0080.

CONSIDERANDO 37: Que la compensaciéon del plazo de vigencia de las patentes de
invencién es competencia exclusiva de la Direccion de Invenciones, dependencia de la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la cual a su vez estd adscrita al Ministerio de
Industria y Comercio, conforme lo establece la Ley 20-00 en el articulo 138 y en especial el
145, el cual copiado textualmente dice: “Articulo 145.- De los departamentos de signos
distintivos y de invenciones. 1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tendrd un
departamento de signos distintivos y otro de invenciones. El reglamento podrd crear otros
departamentos. 2) Corresponde al departamento de signos distintivos intervenir en lo relativo a
marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen o geogrificas. 3) Corresponde al

departamento de invenciones intervenir en lo relativo a patentes, diserios industriales y modelos de
utilidad.”

2.10.6 Computo de la compensacion

Resolucion No.0055-2017 de_ fecha 28/09/2017 relativo a la solicitud de registro de patente
FORMULACION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE SIMVASTATINA Y EZETIMIBA, bajo
expediente No. P2008-0034
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CONSIDERANDO 6°: Que al revisar la documentacién que conforma el expediente
pudimos hacer las siguientes apreciaciones: (...)

f) La Direccién de Invenciones desde la fecha de presentaciéon de la solicitud hasta la
expedicién de la resolucién de concesion de la patente hizo una serie de requerimientos
a las solicitantes, esto es durante la fase de examen de forma y fondo. Las solicitantes a
su vez hicieron modificacién a su solicitud. Con esto se evidencia que en esta etapa del
proceso existen tiempos que son imputables al administrado, de manera que no se trata
de un proceso lineal, como pretenden hacer entender las recurrentes. (...)

2.10.11 Procedencia de la compensaciéon

Resolucion No. 0004-2016 de fecha 15/01/2016 relativa a la solicitud de compensacion de plazo de
la vigencia de la patente de Invencion denominada5-CLORO-3-(4-METASULFONILFENILO)-6 -
METIL-[2,3'] BIPIRIDINILO EN FORMA CRISTALINA PURA Y PROCESO PARA LA
SINTESIS", , bajo registro No. No. P200100175.

CONSIDERANDO 49°: Que por todo lo antes expuesto, esta alzada corrobora con el
razonamiento sustentador de la decisién apelada, en el sentido de que tinicamente seran
susceptibles de invocar la compensaciéon en el tiempo de vigencia de las patentes
otorgadas en la Republica Dominicana, las solicitudes que hayan tenido fecha oficial de
presentacion nacional a partir del lero. de marzo del afio 2008, conforme a lo estipulado en
el articulo 33 dela Ley No. 424-06 de implementacion de DR-CAFTA.

211 Nulidad de Patentes

Resolucion No.0098-2014 de fecha 18/12/2014 relativo al registro No.5592 del 30 de junio
del 2000 correspondiente a la BOTELLA PLASTICA INDUSTRIAL 200 CC.

CONSIDERANDO 20: Que la hoy recurrente afirma que aporté como nuevo elemento
probatorio el resultado de un informe pericial de fecha diecinueve (19) de septiembre del
afio dos mil doce (2012) emitido por el Laboratorio de Ensayos Fisicos del Instituto de
Innovacion en Biotecnologia e Industria (IIBI), relativo a una evaluaciéon comparativa de
los envases comercializados por (...) y los comercializados bajo la marca MACIER, no
obstante, cabe aclarar que la evaluacién realizada en el referido informe pericial no es
vinculante en el presente caso y no tiene mayor relevancia en el marco del actual proceso,
puesto que, lo que se analiza ante una accién en nulidad como la actual es si el registro per
se es valido o no en razén de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos,
de modo que es criterio de esta alzada que el informe indicado no representa un elemento
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de prueba que permita avalar un cambio en la decisién ya tomada por el Departamento
de Invenciones.

CONSIDERANDO 21: Que en el caso que hoy nos convoca fue realizado un peritaje
técnico en relacién al registro No. 5592 de fecha 30 de junio del 2000 en cuya conclusion
establece que “el presente registro al momento de su solicitud no reunia los méritos para asignarle
fecha de presentacion y ser admitida en depdsito al no cumplir con requisitos minimos y menos aun
ser considerada una patente de invencion bajo los términos establecidos por Ley 20-00, sobre
Propiedad Industrial”. Este informe pericial se anexa a la presente y forma parte integra de
esta resolucion.

2.11.1 Determinacion de la nulidad (Ley aplicable)

Resolucion No.0098-2014 de fecha 18/12/2014 relativo a la accion de nulidad de registro
No.5592 del 30 de junio del 2000 correspondiente a la BOTELLA PLASTICA
INDUSTRIAL 200 CC.

CONSIDERANDO 8: Que conforme fue verificado, el registro objeto del presente caso,
corresponde a una solicitud presentada en fecha 14 de junio del 2000, por lo cual debié
observar el procedimiento establecido en la Ley No. 20-00 que ya se encontraba vigente en
ese momento, y la cual en su articulo 192 deroga la anterior Ley N0.4994 sobre patentes de
Invencion.

Resolucion No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. 5595 de la patente de invencion denominada “POTECITO PLASTICO
INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 9°: Que a los fines de evaluar la nulidad de un registro, la autoridad
nacional debe retrotraerse al momento de la concesién de este y valorar el examen de
registrabilidad conforme lo establece la Ley 20-00 sobre propiedad industrial.

CONSIDERANDO 10: Que la Constitucion de 1994 que era la vigente al momento de
otorgar el registro cuestionado en el afio 2000, disponia en su articulo 45 que “Las leyes,
después de promulgadas, se publicardin en la forma que por la ley se determine, y serdn obligatorias
una vez que hayan transcurrido los plazos indicados por la ley para que se reputen conocidas en
cada parte del territorio nacional” y por su parte el articulo 193 de la Ley No. 20-00 establece
que “La presente ley entrard en vigor a partir de su promulgacion”, es decir el 8 de mayo del 2000.

CONSIDERANDO 11: Que conforme fue verificado, el registro objeto del presente caso,
corresponde a una solicitud presentada en fecha 14 de junio del 2000, por lo cual debio
observar el procedimiento establecido en la Ley No. 20-00 que ya se encontraba vigente en
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ese momento, y la cual en su articulo 192 deroga la anterior Ley No0.4994 sobre patentes de
Invencion.

Resolucion No.0111-2019 de fecha 29/08/2017 relativa a la accion de nulidad de registro de la
patente COMPUESTOS DE INDAZOL Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA
INHIBICION DE PROTEINA KINASA Y METODOS PARA SU USO bajo registro No. P2000-
000031

CONSIDERANDO 13: Que al evaluar la nulidad de un registro, la autoridad nacional debe
retrotraerse al momento de la concesién de éste y valorar el examen de registrablidad
conforme lo establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

(...)
CONSIDERANDO 15: Que la hoy apelante fundamenta su recurso en el articulo 15.9.4 del

Tratado de Libre Comercio entre la Reptblica Dominicana, Centroamérica y los Estados
Unidos (DR-CAFTA) y ademads argumenta que el Articulo 34 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial debe entenderse y circunscribirse al marco de dicho Tratado. En
torno a esto es importante sefialar que los aspectos de procedimiento no pueden ser
juzgados sino conforme a la norma vigente al momento en que fueron iniciados, de
manera que la fecha de presentacion de la solicitud de una patente, dado su particular
sistema de reconocimiento, determina la ley aplicable a todo el procedimiento que lo
regula y la solicitud de la patente de invencién No. P2000-000031, objeto del presente
analisis, data del 13 septiembre del afio 2000; por lo que en consonancia con la aplicacién
de la ley en el tiempo, todo lo relacionado con esta patente debe verse a la luz de la ley
aplicable para ese entonces, que es la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial sin las
modificaciones que le introdujo el DR-CAFTA, pues dicho Tratado entr6 en vigencia en
marzo del 2007.

2.11.2 Legitimidad

Resolucion No.0098-2014 de fecha 18/12/2014 relativo al registro No.5592 del 30 de junio
del 2000 correspondiente a la BOTELLA PLASTICA INDUSTRIAL 200 CC.

CONSIDERANDO 16: Que la hoy recurrente solicita en sus argumentaciones y
conclusiones sea revocada la resolucion No0.0082-2013 que rechazé el recurso de
reconsideracién ya que la accion inicial de nulidad deviene en inadmisible en virtud de
que los impugnantes carecian de interés y calidad para ejercer dicha accion por no tener
derecho patentado y por no haber invocado ese derecho dentro de los cinco afios
siguientes al otorgamiento de las patentes. En este orden corresponde aclarar dos
aspectos, el primero lo relativo a la parte interesada y el segundo es en relacion al plazo
para ejercer la accion en nulidad, lo cual conlleva un anélisis del articulo 34 de la Ley No.
20-00.

CONSIDERANDO 17: Que el articulo 34 de la Ley No.20-00 en su numeral (1) establece
que: “1) Serdn nulas todas las patentes otorgadas en contravencion a las disposiciones de la
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presente ley. La accion en nulidad o caducidad podrd ser ejercida por toda persona interesada. En
particular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrd en cualquier tiempo, a pedido de
cualquier persona interesada o autoridad competente, declarar la nulidad de una patente...” Tal y
como lo establece claramente este articulo en su primer numeral, la accién en nulidad
puede ser ejercida en cualquier tiempo, por lo cual se desestima el alegato de la hoy
recurrente de que la accion de nulidad se encuentra prescrita; en cuanto a la calidad para
iniciar la accidn, el articulo citado indica que puede hacerlo “cualquier persona interesada
o autoridad competente”, en este orden, corresponde aclarar que, salvo la excepcién que
establece el numeral dos de este articulo en torno a la calidad que debe ostentar quien
pretende alegar un mejor derecho, el cual se analiza en el considerando 17, lo cierto es que
en términos generales la acciéon en nulidad puede ser ejercida por cualquier persona
interesada, esto es, la que figure como tal en la instancia.

CONSIDERANDO 18: Que en cuanto al numeral (2) del articulo 34 de la Ley No. 20-00, el
cual, antes de ser modificado por la Ley No.424-06 de implementacion del DR-CAFTA
establecia un plazo de cinco afios para interponer una accién en nulidad basada en el
mejor derecho de un tercero, a saber: “La Oficina Nacional de Propiedad Industrial anulard la
patente cuando se hubiese concedido a quien no tenia derecho a obtenerla conforme a los articulos
7,8 6 9. En este caso la anulacion solo puede ser pedida por la persona que alega le pertenece el
derecho a la patente y la accion prescribird a los cinco afios contados desde la concesion de la
patente”. En esta tesitura, cabe indicar que el presente caso se trata de una nulidad de
registro cuyo fundamento es el incumplimiento de aspectos intrinsecos y procedimentales
establecidos en la Ley N0.20-00, de modo que no se trata de una accién en nulidad basada
en el mejor derecho de un tercero para obtener ese registro, ni se trata de dirimir aspectos
referentes a invenciones efectuadas en ejecucién de contrato o por un empleado o un
inventor que son los aspectos regulados por los articulos 7, 8 y 9 de la Ley No. 20-00; de
modo que, las disposiciones en el antiguo texto del numeral (2) del articulo 34 de la Ley
No. 20-00 y el plazo que anteriormente contemplaba este apartado, no les son aplicables a
este caso conforme se ha dilucidado; del mismo modo, la calidad que exige este apartado
para interponer este tipo de acciéon en nulidad, tampoco aplica en el presente caso, dado
que la parte que inici6 la accion en nulidad no lo hizo sobre la base de que ese derecho le
pertenece a ella, sino, basada en el incumplimiento de aspectos intrinsecos y
procedimentales establecidos en la Ley No. 20-00 por parte del registro que se cuestiona.

Resolucion No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. 5595 de la patente de invencion denominada “POTECITO PLASTICO
INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 19: Que la hoy recurrente solicita en sus argumentaciones y
conclusiones sea revocada la resoluciéon No0.0083-2013 que rechazé el recurso de
reconsideracién ya que la accion inicial de nulidad deviene en inadmisible en virtud de
que los impugnantes carecian de interés y calidad para ejercer dicha accion por no tener
derecho patentado y por no haber invocado ese derecho dentro de los cinco afios
siguientes al otorgamiento de las patentes. En este orden corresponde aclarar dos
aspectos, el primero lo relativo a la parte interesada y el segundo es en relacion al plazo
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para ejercer la accién en nulidad, lo cual conlleva un andlisis del articulo 34 de la Ley No.

20-00 de fecha 8 de mayo del afio 2000.

CONSIDERANDO 20: Que a continuaciéon presentamos el texto del articulo 34 de la Ley

20-00 antesy después de la modificaciéon del DR-CAFTA:

Articulo 34 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial

Art34 dela Ley No. vigente 8 de mayo
del 2000

Art.34 modificado por el Art.4 de la Ley
No.424-06 de implementacién del DR-
Cafta

1)Serdn nulas todas las patentes otorgadas en
contravencion a las disposiciones de la
presente ley. La accién en nulidad o caducidad
podrid ser ejercida por toda persona interesada.
En particular, la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial podrd en cualquier
tiempo, a pedido de cualquier persona
interesada o autoridad competente, declarar la
nulidad de una patente en cualquiera de los
siguientes casos:

a) El objeto de la patente no constituye una
invencion conforme a los Articulos 1y 2
Numeral 1);

b)La patente se concedio para una invencion
comprendida en la prohibicion del Articulo 2,
Numeral 2); o que no cumple con las
condiciones de patentabilidad previstas en los
Articulos 3, 4, 5 y 6; c)La patente no divulga
la invencion de conformidad con lo previsto en
los Articulos 13 y 14;

d)Las reivindicaciones incluidas en la patente
no cumplen los requisitos previstos en el
Articulo 15;

e) La patente concedida contiene una
divulgacion mds amplia que la contenida en la
solicitud inicial.

2) La Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial anulard una patente cuando se
hubiese concedido a quien no tenia derecho a
obtenerla conforme a los Articulos 7, 8 6 9. En
este caso la anulacion sélo puede ser pedida
por la persona que alega le pertenece el derecho
a la patente y la accion prescribird a los cinco
arios contados desde la concesion de la patente.
3)Cuando las causales de nulidad sélo afectan
a alguna reivindicacion o a alguna parte de
una reivindicacion, la nulidad se declarard
solo con respecto a esa reivindicacion o parte,
seguin corresponda. En su caso, la nulidad
podrd declarase en forma de una limitacion de

1) Serdn nulas todas las patentes otorgadas en
contravencion a las disposiciones de la
presente ley. La accién en nulidad o caducidad
podrid ser ejercida por toda persona interesada.
En particular, la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial podrd en cualquier
tiempo, a pedido de cualquier persona
interesada o autoridad competente, declarar la
nulidad de una patente en cualquiera de los
siguientes casos:

a) El objeto de la patente no constituye una
invencion conforme a los Articulos 1y 2
Numeral 1);

b) La patente se concedié para una invencion
comprendida en la prohibicion del Articulo 2,
Numeral 2); o que no cumple con las
condiciones de patentabilidad previstas en los
Articulos 3,4, 5y 6;

c) La patente no divulga la invencion de
conformidad con lo previsto en los Articulos
13y 14;

d) Las reivindicaciones incluidas en la patente
no cumplen los requisitos previstos en el
Articulo 15;

e) La patente concedida contiene una
divulgacion mds amplia que la contenida en la
solicitud inicial.

2) La Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial anulard una patente cuando se
hubiese concedido a quien no tenia derecho a
obtenerla conforme a los Articulos 7, 8 6 9. En
este caso la anulacion sélo puede ser pedida
por la persona que alega le pertenece el
derecho a la patente.

3) Cuando las causales de nulidad solo afectan
a alguna reivindicacion o a alguna parte de
una reivindicacion, la nulidad se declarard

153 |Pagina




la reivindicacion correspondiente.

4) El pedido de nulidad o anulacion también
podrid interponerse como defensa o en via
reconvencional en cualquier accion por
infraccion relativa a la patente.
5)Las patentes caducardn de pleno derecho en
los siguientes casos:

a) Al término de su vigencia;

b) Por falta de pago de las tasas para mantener
su vigencia. El titular tendrd un plazo de
gracia de ciento ochenta (180) dias para
abonar la tasa adeudada, a cuyo vencimiento
se operard la caducidad.

6) La Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial podrd declarar la caducidad de una
patente en los siguientes casos:

a) Si transcurridos dos (2) afios 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 puiblica, la vida humana, animal o
vegetal o para evitar serios perjuicios al medio
ambiente;

solo con respecto a esa reivindicacion o parte,
seguin corresponda. En su caso, la nulidad
podrid declarase en forma de una limitacion de
la reivindicacion correspondiente.

4)El pedido de nulidad o de anulacion también
podrid interponerse como defensa o en via
reconvencional en cualquier accion por
infraccion relativa a la patente;

5) Las patentes caducardin de pleno derecho en
los siguientes casos:

a) Al término de su vigencia;

b) Por falta de pago de las tasas para mantener
su vigencia. El titular tendrd un plazo de
gracia de ciento ochenta (180) dias para
abonar la tasa adeudada, a cuyo vencimiento
se operard la caducidad;

6) La Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial podrd declarar la caducidad de una
patente en los siguientes casos:

a) Cuando el otorgamiento de licencias
obligatorias no hubiere bastado para prevenir
las pricticas establecidas en los Articulos 41 y
42. En estos casos ninguna accion de
caducidad o de revocacion de una patente
podrd entablarse antes de la expiracion de dos
(2) atios a partir del otorgamiento de la
primera licencia obligatoria;

b) Cuando ello fuere necesario para proteger la
salud piiblica, la vida humana, animal o
vegetal o para evitar serios perjuicios al medio
ambiente;

¢) Cuando el solicitante oculte o suministre
falsa informacion a la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial con el objetivo de obtener
una patente que no cumple con los requisitos
de patentabilidad.

CONSIDERANDO 21: Que tal y como verse tanto en el marco anterior como en el actual,
conforme al articulo 34 en su primer numeral, la accién en nulidad puede ser ejercida en
cualquier tiempo, por lo cual se desestima el alegato de la hoy recurrente de que la accién
de nulidad se encuentra prescrita; en cuanto a la calidad para iniciar la accién, el articulo
citado indica que puede hacerlo “cualquier persona interesada o autoridad competente”,
en este orden, corresponde aclarar que, salvo la excepcion que establece el numeral dos de
este articulo en torno a la calidad que debe ostentar quien pretende alegar un mejor
derecho, el cual se analiza en el considerando siguiente, lo cierto es que en términos
generales la acciéon en nulidad puede ser ejercida por cualquier persona interesada, esto
es, la que figure como tal en la instancia.
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CONSIDERANDO 22: Que en cuanto al numeral (2) del articulo 34 de la Ley No. 20-00 de
fecha 8 de mayo del afio 2000, el cual, antes de ser modificado por la Ley No.424-06 de
implementaciéon del DR-CAFTA establecia un plazo de cinco afios para interponer una
accion en nulidad basada en el mejor derecho de un tercero, a saber: “La Oficina Nacional
de Propiedad Industrial anulara la patente cuando se hubiese concedido a quien no tenia
derecho a obtenerla conforme a los articulos 7,8 6 9. En este caso la anulacién sélo puede
ser pedida por la persona que alega le pertenece el derecho a la patente y la accion
prescribira a los cinco afios contados desde la concesién de la patente”. En esta tesitura,
cabe indicar que el presente caso se trata de una nulidad de registro cuyo fundamento es el
incumplimiento de aspectos intrinsecos y procedimentales establecidos en la Ley No.20-00,
de modo que no se trata de una accién en nulidad basada en el mejor derecho de un
tercero para obtener ese registro, ni se trata de dirimir aspectos referentes a invenciones
efectuadas en ejecucién de contrato o por un empleado o un inventor que son los aspectos
regulados por los articulos 7, 8 y 9 de la Ley No. 20-00; de modo que, las disposiciones en
el antiguo texto del numeral (2) del articulo 34 de la Ley No. 20-00 de fecha 8 de mayo del
2000 y el plazo que anteriormente contemplaba este apartado, no les son aplicables a este
caso conforme se ha dilucidado; del mismo modo, la calidad que exige este apartado para
interponer este tipo de accion en nulidad, tampoco aplica en el presente caso, dado que la
parte que inicié la accién en nulidad no lo hizo sobre la base de que ese derecho le
pertenece a ella.

2.11.3 Causales de Nulidad

i) Requisitos de Patentabilidad

Resolucion No.0016-2015 de fecha 27/03/2015 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. 5595 de la patente de invencion denominada “POTECITO PLASTICO
INDUSTRIAL 100CC”

CONSIDERANDO 25: Que en atencién a que el presente caso se trata de una accién de
invalidacién de un derecho, se hace necesaria la ponderacién de aspectos sustantivos del
registro otorgado, en tal virtud en el caso que hoy nos convoca fue realizado un peritaje
técnico en relacién al registro No. 5595 de fecha 30 de junio del 2000 en cuya conclusion
establece que “A la luz de lo anteriormente descrito y analizado podemos indicar lo
siguiente, que el presente registro al momento de su solicitud no reunia los méritos para
asignarle fecha de presentacién y ser admitida en deposito al no cumplir con requisitos
minimos y menos adn ser considerada una patente de invencién bajo los términos
establecidos por Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial”. Este informe pericial se anexa a la
presente y forma parte integra de esta resolucion.

CONSIDERANDO 26: Que en adiciéon a lo expuesto cabe indicar que mediante sentencia
TC-0032-12 el Tribunal Constitucional estimé en su considerando 7.5 que los actos
fundamentados en leyes derogadas al momento de su emisién “al tener su medida y
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justificacion en una ley derogada su fuente de validez es inexistente”. (Tribunal
Constitucional. Sentencia TC-0032/2012 de fecha 15-08-2012, pag.9).

ii) Novedad

Resolucion No.000111-2019 de fecha 29/08/2019 relativo a la accion de nulidad del de la
patente No. P2000-00031 COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICION DE PROTEINA KINASA Y METODOS
PARA SU USO

CONSIDERANDO 09: Que la instancia recibida por ONAPI en fecha 28 de junio de 2000
y mediante la cual la entidad (...) inform¢ a esta Oficina que tramitaria una solicitud de
patente a la cual denominaron “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICION DE PROTEINA KINASA Y METODOS
PARA SU USO” indica que “proximamente depositaremos los siguientes documentos: -
Copia certificada de la solicitud de Patente Estadounidense No.60/142,130, depositada en
fecha 2 de julio de 1999, fecha a la cual se solicita el beneficio de PRIORIDAD de
conformidad con lo dispuesto.............. ; - Dos copias de las descripciones vy
reivindicaciones de la invencion, - Documento de traspaso de los inventores, - Documento

4

de poder que nos autoriza a actuar a nombre y presentaciéon de (...) ......

CONSIDERANDO 10: Que los documentos precedentemente citados fueron depositados
por la entidad (...) en fecha 13 de septiembre de 2000, convirtiéndose en ese momento la
solicitud de patente de invencién denominada “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICION DE PROTEINA KINASA
Y METODOS PARA SU USO” en una solicitud formalmente presentada por ante la
ONAPI, por contener al menos la identificacion del solicitante y su domicilio en la
Reptblica Dominicana, la descripcién y reivindicaciones de la solicitud y el pago de la tasa
de presentacion; conforme lo establece el articulo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial.

(..))

CONSIDERANDO 14: Que la hoy apelante solicita en sus conclusiones que sea revocada la
resoluciéon No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012 emitida por el Departamento de
Invenciones de la ONAPI la cual declara la nulidad de la patente 2000000031, y “por
tanto rechazar la accién en nulidad interpuesta por (...) en contra de dicha patente, ya que
la misma cuenta con los requisitos de patentabilidad exigidos por la legislacion
dominicana, toda vez que aun si hubiese perdido el beneficio de prioridad invocado, la
misma posee novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial”.
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(..))

CONSIDERANDO 16: Que lo que se analiza ante una accion en nulidad es si el registro
per se es valido o no en razén de aspectos procedimentales y de fondo legalmente
establecidos. Que para determinar la prioridad de cualquier solicitud de patente hemos de
remitirnos a lo dispuesto por el articulo 13525 de la Ley 20 00 sobre Propiedad Industrial,
el cual consigna que la prioridad inicia con la presentacién por primera vez de la solicitud
en cualquier jurisdiccién, incluyendo el extranjero, y que el derecho de prioridad de las
solicitudes presentadas al amparo del Convenio de Paris, tiene como duracién 12 meses.

CONSIDERANDO 17: Que la solicitud de patente objeto del presente caso fue depositada
al amparo del Convenio de Paris del cual la Reptiblica Dominicana es signataria, y el
mismo en su articulo 4 establece “A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de
patente de invencion, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fabrica o de
comercio, en alguno de los paises de la Unidn o su causahabiente, gozard, para efectuar el depdsito
en los otros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mds adelante en el
presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depdsito que tenga valor de
deposito nacional reqular, en virtud de la legislacion nacional de cada pais de la Union o de tratados
bilaterales o multilaterales concluidos entre paises de la Union. 3) Por deposito nacional regular se
entiende todo depdsito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue
depositada en el pais de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. B. - En
consecuencia, el depdsito efectuado posteriormente en alguno de los demds paises de la Union, antes
de la expiracion de estos plazos, no podrd ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en
particular, por otro depdsito, por la publicacion de la invencion o su explotacion, por la puesta a la
venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrin
dar lugar a ningun derecho de terceros ni a ninguna posesion personal. Los derechos adquiridos por

25Articulo 135.- Derecho de prioridad. 1) Todo derecho de prioridad previsto por un tratado que vincule a la
Republica Dominicana se regira por las disposiciones pertinentes de ese tratado y, supletoriamente, por las
de esta ley.

2) Una persona que ha presentado una solicitud de patente de invencion o de modelo de utilidad, o de
registro de un disefio industrial o de una marca, en un pais que acuerda reciprocidad para estos efectos a las
personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en la 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.

3) El derecho de prioridad dura doce meses, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en

cualquier pais extranjero, tratandose de patentes de invencion y de modelo de utilidad, y seis meses

tratandose de registros de disefios industriales y marcas. Una solicitud presentada en la Republica
Dominicana al amparo de un derecho de prioridad no sera denegada, invalidada ni anulada por hechos
ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero, y estos hechos
no daran lugar a la adquisicion de ningtn derecho de terceros respecto al objeto de esa solicitud. .......
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terceros antes del dia de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan
reservados a lo que disponga la legislacion interior de cada pais de la Union. C. 1) Los plazos de
prioridad arriba mencionados serdn de doce meses para las patentes de invencion y los modelos de
utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fibrica o de
comercio. 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depdsito de la primera solicitud;
el dia del deposito no esta comprendido en el plazo. 3) Si el 1iltimo dia del plazo es un dia legalmente
feriado o un dia en el que la oficina no se abre para recibir el depdsito de las solicitudes en el pais
donde la proteccion se reclama, el plazo serd prorrogado hasta el primer dia laborable que siga. 4)
Deberd ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depésito serd el punto de partida del
plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud
anterior en el sentido del pdrrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo pais de la Union,
con la condicion de que esta solicitud anterior, en la fecha del depdsito de la solicitud posterior, haya
sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspeccion publica y sin dejar
derechos subsistentes, y que todavia no haya servido de base para la reivindicacion del derecho de
prioridad. La solicitud anterior no podrd nunca mds servir de base para la reivindicacion del derecho
de prioridad”.

CONSIDERANDO 18: Que en relaciéon al precitado articulo del Convenio de Paris, esta
alzada tiene a bien destacar que la primera solicitud de la patente objeto de este recurso
corresponde al namero 60/142,130 de fecha 02 de julio del 1999, solicitud depositada por
ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados de Norteamérica. De lo anterior se
desprende que el periodo de prioridad para cualquier otra solicitud en otras jurisdicciones
a ella vinculada, tiene un limite maximo de deposito al 02 de Julio del afio 2000.

CONSIDERANDO 19: Que la resoluciéon objeto del presente recurso indica que “en la
instancia presentada por la solicitante en fecha 28 del mes de Junio del afio 2000 esta
manifiesta su intencién declarativa de reivindicar beneficio de prioridad de una solicitud
de Patente Estadounidense No.60/142,130, de fecha 2 de julio de 1999, asi como la
identificacién de la compaiiia (...), en su calidad de solicitante debidamente representada
por la oficina de abogados (...) y por dltimo el correspondiente recibo de pago, tinicos
elementos formales depositados a ese momento”; siendo el dia 13 de septiembre del 2000
que la solicitante dio formal cumplimiento a lo establecido en la letra b) del articulo 12 de
la Ley 20-00 y por ende esta es la fecha en la cual la solicitud de patente P2000-000031
cumplié con los requisitos establecidos por la Ley 20-00 respecto al dep6sito; de tal suerte
que a la luz de lo que establece la ley que rige la materia, esta es la fecha cierta de
presentacion de la solicitud; por lo cual es valido el argumento presentado por (...)
respecto a que fue errénea la fecha de presentacion asignada por el Departamento de
Invenciones para fines de evaluacion de la solicitud.

CONSIDERANDO 20: Que respecto al depésito de una solicitud de Patente en la
Republica Dominicana y la validez del mismo, es preciso remitirnos a lo dispuesto en el
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articulo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual explica claramente los
requisitos minimos para que se considere regularmente depositada la solicitud en la
jurisdiccién nacional; a saber: “Articulo 12. Admision y fecha de depdsito de la solicitud. Se
considerard como fecha de presentacion de la solicitud la fecha de su presentacion ante la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes
elementos: a) La identificacion del solicitante y su domicilio en la Republica Dominicana para
efectos de notificaciones; b) Un documento que contenga una descripcion de la invencion y una o
mds reivindicaciones, c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones”.

CONSIDERANDO 21: Que atendiendo a ello y visto que la instancia recibida en la Oficina
es una carta fechada 28 de Junio del afio 2000, la cual no incluye descripcion ni
reivindicaciéon alguna; no estaba acorde con las exigencias minimas que establece el
articulo 12 de la Ley 20-00, dicho depésito no es regular y sélo fue regularizado el dia 13
de septiembre del afio 2000. Determinada la fecha del depésito regular en la jurisdiccion
nacional, se verifica que el mismo se hizo mas alla de los 12 meses a partir de la fecha de
prioridad; por lo que dicha solicitud debié ser evaluada tomando la fecha en que se
regulariz6 el depésito y sin considerar la prioridad invocada.

CONSIDERANDO 22: Que lo anterior se encuentra corroborado en lo dispuesto por el
articulo 11 del reglamento de Aplicacion de la Ley 20-00, el cual dispone que “Cuando se
reivindique la prioridad de una solicitud extranjera, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 135
de la Ley de Propiedad Industrial, deberdn ser cumplidos todos los requisitos exigidos por dicho
articulo en los plazos indicados. El incumplimiento de dichos requisitos en los plazos establecidos,
dard lugar a la pérdida del derecho de prioridad reivindicado y se procederd como si la prioridad
jamas hubiese sido invocada.”

CONSIDERANDO 23: Que tal como ha quedado evidenciado en los considerandos ut
supra, en principio la sociedad comercial (...) informé a la administracién que tramitaria
una solicitud de patente y posteriormente deposité la documentacién establecida por la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por lo que correspondia asignar la fecha de
presentacion nacional que fue el 13 de septiembre del 2000, momento para el cual estaba
vencido el plazo para invocar la prioridad de la solicitud de patente estadounidense No.
60/142,130; y tal como lo consigna la resolucién No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012,
emitida por el Departamento de Invenciones, objeto del presente recurso, esto no fue
observado oportunamente por el examinador.

CONSIDERANDO 24: Que una vez establecida la fecha cierta de presentaciéon de la
solicitud de patente P2000-000031, esta alzada procedi6é a ordenar un expertiz a fin de que
la misma fuera evaluada tomando como fecha de presentacion el dia 13 de septiembre del
2000. A continuacion los resultados de la evaluacion:

“Informe de Patentabilidad de la solicitud de patente de Invencion P2000000031.
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Fecha de presentacion: 13/09/2000

Fecha de prioridad no reconocida: 02/07/1999
Niimero de prioridad: US 60/142,130

Niimero de Publicacion Internacional: W00102369

La presente solicitud reivindica compuestos derivados de indazoles como inhibidores de la
proteina quinasa. Los compuestos pueden ser utilizados para fabricar medicamentos iitiles en
el tratamiento del cincer.

Novedad: en la biisqueda de antecedentes realizado por la Oficina Espariola de Patentes y
Marcas, el Informe de Busqueda Internacional y Reporte de Examen Preliminar
Internacional no se encontraron documentos relevantes que afecten la novedad de la presente
solicitud, en tal sentido las reivindicaciones presentadas son novedosas acorde a lo estipulado
en el articulo 5 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Nivel Inventivo: envista que todos los documentos encontrados son de categorias A (no
relevantes) lo que significa que los documentos divulgados previamente no divulgan el objeto
de la invencién ni se relacionan en forma directa al objeto de las reivindicaciones
presentadas. La solicitud cumple con el articulo 6 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial.

Aplicacion Industrial: el objeto de la invencion es aplicable a la industria quimica-
farmacéutica, ya que se refiere a la sintesis de compuestos que sirven para fabricar
medicamentos titiles en el tratamiento del cincer. Por lo que se cumple con el articulo 4 de la
Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En conclusion la presente solicitud de patente de invencion cumple con los tres requisitos de
patentabilidad estipulado en el articulo 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial

Se anexan los siguientes documentos:

Informe de Biisqueda sin prioridad a la solicitud dominicana P2000000031 realizado por la
Oficina Espariola de Patentes y Marcas,

Informe de Biisqueda internacional de la solicitud equivalente PCT/US00/18263

Reporte del Examen Preliminar Internacional de la solicitud equivalente PCT/US00/18263.

Biisqueda de antecedentes. Solicitud internacional W00102369
Fecha de la prioridad no reconocida: 02/07/1999

Fecha de Presentacion de W00102369:30/06/2000
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Fecha de Publicacion de W00102369:11/01/2001

Fecha de realizacion del IBI de la W00102369:05/10/2000 Fecha de realizacion del examen
preliminar de la W00102369:02/01/2001

Fecha de entrada en Fase Nacional en la Repiiblica Dominicana: 13/09/2000

Se ha realizado una buisqueda estructural de los compuestos de la solicitud presentada en la
Repuiblica Dominicana en las bases de datos Registry y CAS:

Se efectiia en Registry la consulta de los compuestos incluidos en la siguiente formula:

Dado el alto niimero de respuestas obtenidas se ha restringido la biisqueda en fechas de
forma que queden cubiertos los periodos comprendidos entre la fecha de prioridad no
reconocida (02/07/1999), la fecha de presentacion de W00102369 (30/06/2000) y la fecha de
entrada Fase Nacional en la Repiiblica Dominicana (13/09/2000).

Se realizo asi la bisqueda en Registry encontrindose cerca de 400 compuestos con
estructuras concordantes con la formula general de la solicitud. Efectuada a continuacion la
busqueda de dichos compuestos en CAS se obtuvo una respuesta de 990 documentos que
recogen dichos compuestos, donde efectuada la restriccion de fecha de publicacion, anterior a
01/06/2001, se encuentra un tinico documento correspondiente a W00102369, publicado el
11/01/01.

Por lo tanto, no se han encontrado divulgados compuestos como los definidos en la solicitud
de la Repuiblica Dominicana con anterioridad a su fecha de presentacion (13/09/2000).

Se adjunta listado de la biisqueda en las bases de datos referenciadas”

CONSIDERANDO 25: Que el articulo 5 numeral 2 de la Ley 20-00 establece que “El estado
de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al piiblico, en cualquier
lugar del mundo, mediante una publicacion en forma tangible, una divulgacion oral, la
comercializacion, el uso o cualquier otro medio, antes 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
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extranjera, cuya prioridad se reivindique conforme al Articulo 135. También queda comprendido
dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en tramite ante la Oficina Nacional de
la Propiedad Industrial, cuya fecha de presentacion o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de
la solicitud que se estuviese examinando, pero solo en la medida en que ese contenido quede incluido
en la solicitud de fecha anterior, cuando ésta fuese publicada”. Conforme se evidencia en el
dictamen precedentemente copiado, el Examinador de Fondo no encontré6 documento
alguno que afectare la solicitud de patente objeto del presente caso. Adicional a ello,
durante el conocimiento del caso esta alzada ha realizado consulta en varias bases de
datos y ha verificado que para el momento en que fue regularmente depositada la
solicitud por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la misma no habia sido
divulgada y por ende no estaba afectado el estado de la técnica.

CONSIDERANDO 26: Que dadas las circunstancias que rodean el presente caso, conforme
al régimen juridico aplicable, la resolucién No. 089-2012 de fecha 18 de abril del 2012
emitida por el Departamento de Invenciones ha de ser revocada, ya que esta alzada
verific que es errénea la declaratoria de nulidad absoluta de la patente de invencién No.
2000-000031 denominada “COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS PARA LA INHIBICION DE LA PROTEINA KINASA Y METODOS
PARA USO”, cuyo titular es la sociedad comercial (...), pues conforme se verifica en el
expertiz realizado a los fines de evaluar la patentabilidad de la solicitud, cuyo contenido se
encuentra consignado en el considerando 23 de la presente resolucién, la solicitud de
patente cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en los articulos 4, 5y 6 de
la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; asi como con lo dispuesto en el articulo 22 de
dicha ley.

CONSIDERANDO 27: Que por todo lo antes indicado procede revocar la resolucién No.
089-2012 de fecha 18 de abril del 2012, emitida por el Departamento de Invenciones y
modificar el certificado de Patente P2000-000031 para que del mismo se excluya la

prioridad y se consigne como fecha de solicitud de la patente el dia 13 de septiembre del
afio 2000.

CONSIDERANDO 28: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada estima que procede remitir al Departamento de Invenciones el expediente
objeto del presente anélisis, a los fines de que dicho departamento proceda con la
modificaciéon del Certificado de Registro No. P2000-000031 correspondiente a la patente
“COMPUESTOS DE INDAZOLE Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA
INHIBICION DE PROTEINA KINASA Y METODOS PARA SU USO” en cuanto a la fecha
de la presentaciéon nacional de la solicitud y en consecuencia el computo de su vigencia;
excluyendo del certificado el reconocimiento de prioridad y manteniendo la patente su
alcance y objeto. (Concesién parcial, 13 primeras reivindicaciones).
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Resolucion No.0039-2020 de fecha 10/07/2020 relativo a la accion de nulidad de la patente
No. P2002-000330 COMPUESTOS NUCLEOCIDOS COMO INHIBIDORES DE
POLIMERASA DE ARN VIRAL DEPENDIENTE DE ARN

CONSIDERANDO 6°: Que a los fines de evaluar la nulidad de un titulo de patentes
expedido al amparo del Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial,
la autoridad nacional debe retrotraerse y valorar la fecha de presentacion de la solicitud en
la Reptiblica Dominicana (depésito regular) o en caso de reivindicarse el derecho de
prioridad la fecha de la solicitud presentada en el extranjero respecto la cual se reivindica
la prioridad. El examen de una accién de nulidad debera ponderar si la autoridad nacional
para la concesioén realizé una adecuada evaluacién de los requisitos de patentabilidad, si
observo el debido procedimiento y disposiciones previstas por la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial.

(..))

CONSIDERANDO 8°: Que conforme fue verificado, el registro objeto de la accién de
nulidad correspondiente a una solicitud de patente presentada en fecha 22 de enero del
afio 2002 que invocé prioridad de una solicitud extranjera al momento de su solicitud, por
lo cual en el conocimiento de la presente accion debe observarse el procedimiento y
normas establecidas en la Ley No. 20-00 que se encontraba vigente en ese momento.

CONSIDERANDO 9°: Que una de las disposiciones fundamentales del Convenio de Paris
para la Protecciéon de la Propiedad Industrial, del cual la Reptiblica Dominicana es parte,
lo constituye la regulacion y reconocimiento del derecho de prioridad estipulado bajo su
articulo 4. Que en relacién al indicado articulo resulta edificador lo resefiado por el
documento OMPI/PI/SEM/BOG/02/426 el cual indica que el derecho de Prioridad
permite que sobre “...la base de la presentacion regular de una solicitud para proteger un derecho
de propiedad industrial en uno de los paises miembros, el mismo solicitante o su causahabiente
puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar proteccion
para el mismo objeto en todos los demds paises miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan,
para efectos de determinar la prelacion en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo dia
que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de
prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma invencion, presentadas con
posterioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con
respecto a todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serian aptos para anular
los derechos del solicitante respecto a la proteccion deseada. 20. El derecho de prioridad ofrece

26 Recuperado en fecha 10 de julio de 2020 de :www.wipo.int » edocs » mdocs » lac »
ompi_pi_sem_bog_02_4
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grandes ventajas pricticas al solicitante que desea obtener proteccion en varios paises. No se le exige
que presente todas las solicitudes en su pais y en paises extranjeros al mismo tiempo, puesto que
cuenta con un plazo para decidir en qué paises ha de solicitar proteccion. Puede utilizar ese plazo
para organizar con el cuidado necesario las medidas que debe tomar para asegurarse la proteccion en
los diversos paises de interés en su caso. ... 22. El derecho de prioridad puede basarse sélo en la
primera solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un
pais miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una sequnda,
eventualmente mejorada, y utilizar entonces la segunda como base de la prioridad. La razon de esta
regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de
prioridad para el mismo objeto, pues en los hechos ello podria prolongar considerablemente el plazo
de proteccion que le corresponderia.”

CONSIDERANDO 10°: Que la legislaciéon nacional desarrolla el alcance del derecho de
prioridad bajo el articulo 135 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el cual establece
que: “1) Todo derecho de prioridad previsto por un tratado que vincule a la Republica Dominicana
se regird por las disposiciones pertinentes de ese tratado y, supletoriamente, por las de esta ley. 2)
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 pais que acuerda reciprocidad para estos
efectos a las personas de nacionalidad dominicana o domiciliadas en la Repiiblica 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. 3) El derecho de prioridad dura doce meses, contados a
partir de la fecha de la primera solicitud en cualquier pais extranjero, tratindose de patentes de
invencion y de modelo de utilidad y seis meses tratindose de registros de diseiios industriales y
marcas. Una solicitud presentada en la Repiiblica Dominicana al amparo de un derecho de prioridad
no serd denegada, invalidada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad,
realizados por el propio solicitante o por un tercero, y estos hechos no darin lugar a la adquisicion
de ningtin derecho de terceros respecto al objeto de esa solicitud. 4) La reivindicacion de prioridad se
hard mediante una declaracion expresa que deberd depositarse junto con la solicitud de patente o de
registro, o dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud. La
declaracion de prioridad indicard respecto a cada solicitud cuya prioridad se invoque, el nombre del
pais o de la oficina en la cual se presento la solicitud prioritaria, la fecha de presentacion de esa
solicitud y su niimero si se conoce. 5) Dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la
solicitud debe depositarse una copia de la solicitud que origina la prioridad incluyendo, cuando
fuese pertinente, la descripcion, los dibujos y las reivindicaciones, certificada su conformidad por la
oficina de propiedad industrial que hubiera recibido dicha solicitud y acompaiiada de un certificado
de la fecha de presentacion de la solicitud prioritaria expedida por dicha oficina, estos documentos
quedan dispensados de toda legalizacion, y serdn acomparnados de la traduccion correspondiente. 6)
Para una misma solicitud de patente y, en su caso, para una misma reivindicacion pueden
reivindicarse prioridades muiltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en dos o mds
oficinas diferentes; en tal caso, el plazo de prioridad se cuenta desde la fecha de la prioridad mds
antigua que se ha reivindicado y el derecho de prioridad sélo amparard a los elementos de la
solicitud presentada en la Republica Dominicana que estuviesen contenidos en la solicitud o
solicitudes cuya prioridad se reivindica.

CONSIDERANDO 11° Que en materia de patentes uno de los requisitos base para el
examen de patentabilidad y posterior concesién de derechos de exclusiva en el territorio

164 |Pagina



de la Reptublica Dominicana lo constituye el determinar si el objeto de protecciéon cumple
con el requisito de novedad. La verificacion de este requisito supone realizar una
btsqueda con el fin de identificar todo elemento pertinente del estado de la técnica27 que
exista y saber si ya se ha solicitado una patente al respecto. En este tltimo caso para que
una solicitud en territorio dominicano no se afecte por una divulgacién realizada por el
propio inventor/solicitante en otro pais en el cual solicité proteccion primero, es
fundamental que este proceda a la reinvindicacion y declaracién del derecho de prioridad
conforme las condiciones reguladas bajo el Convenio de Paris y el articulo 135 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial. La omision de reivindicar prioridad podria acarrear que
la solicitud de patente depositada ante la autoridad competente en la Republica
Dominicana, pueda estar afectada por inobservancia del requisito de novedad,
imposibilitando asi la proteccién y posterior concesiéon de un derecho de exclusiva bajo
una patente en el territorio dominicano.

CONSIDERANDO 12°: Que para asignar a una solicitud de patente fecha de presentacion
nacional ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial esta debe cumplir al menos con
los requisitos establecidos en el articulo 12 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
relativo a la admision y fecha de depésito de la solicitud, el cual establece: “Se considerard
como fecha de presentacion de la solicitud la fecha de su presentacion ante la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial, siempre que dicha solicitud contenga al menos los siguientes elementos: a)

La identificacion del solicitante y su domicilio en la Republica Dominicana para efectos de
notificaciones; b)Un documento que contenga una descripcion de la invencion y una o mds
reivindicaciones, c) El comprobante de pago de la tasa de presentaciones. Y a los fines de dar
cumplimiento al literal a) del articulo citado, en el caso de solicitantes no domiciliados en la
Repuiblica Dominicana, se deberd observar las exigencias de la representacion, previstas en el
articulo148 numeral 2 de la Ley 20-00 el cual establece: “2) Cuando el solicitante o el titular de un
derecho de propiedad industrial tiene su domicilio o su sede fuera de la Reptiblica Dominicana, debe
estar representado por un mandatario domiciliado en el pais a quien se le notificarin todas las

27 Articulo 5.- Novedad.

1) Una invencion es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica.

2) El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al piblico, en cualquier lugar del mundo,
mediante una publicacion en forma tangible, una divulgacion oral, la comercializacion, el uso o cualquier otro medio, antes 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 conforme al Articulo 135. También queda comprendido dentro del
estado de la técnica el contenido de una solicitud en tramite ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, cuya fecha de
presentacion o, en su caso, de prioridad fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, pero solo en la medida
en que ese contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior, cuando ésta fuese publicada.

3) Para determinar el estado de la técnica no se tendra en cuenta lo que se hubiese divulgado dentro del afio precedente a la fecha
de presentacion de la solicitud en la Republica Dominicana, siempre que tal divulgacion hubiese resultado directa o
indirectamente de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de
contrato o acto ilicito cometido contra alguno de ellos.

4) La divulgacién resultante de una publicacién hecha por una oficina de propiedad industrial dentro del procedimiento de
concesion de una patente, no queda comprendida en la excepcion del numeral precedente, salvo que la solicitud se hubiese
presentado por quien no tenia derecho a la patente, o que la publicacion se hubiese hecho indebidamente.
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resoluciones, correspondencias, escritos y cualquier otra documentacion que emane de la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial”.

CONSIDERANDO 13°: Que los numerales 1 y 2 del articulo 19 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial establecen que “1) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
examinard, dentro de sesenta dias de la fecha de la solicitud, si ésta cumple con los
requisitos de los Articulos 11 y 13 y las disposiciones reglamentarias correspondientes. 2)
En caso de observarse alguna omisiéon o deficiencias, se notificara al solicitante para que
efectte la correccion necesaria dentro de un plazo de dos meses, a reservas de considerarse
abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no cumple con efectuar la
correccion en el plazo indicado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial hara
efectivo el abandono mediante comunicacién motivada.

CONSIDERANDO 14°: Que concluida la fase de examen de forma, antes indicada, se
invita al solicitante a realizar el pago de la tasa de publicacion de la solicitud. Transcurrido
los plazos legales y/o presupuestos normativos la oficina procede a la publicacion.
Posteriormente el solicitante debe realizar el pago del examen de fondo en los tiempos
previstos por la Ley No. 20-00 conforme lo estipula el articulo 22. En la fase del examen de
fondo es que la oficina evalda si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad.
Al evaluar el requisito de novedad se debe indicar si este requisito se evaltia considerando
la fecha de una solicitud extranjera invocada como base de un derecho de prioridad o si
exclusivamente se realiza el examen considerando la fecha de presentacion de la solicitud
de patente ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 15°: Que el articulo 23 numeral 1 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que “1) Si el examen establecido en el Articulo 22 es favorable, la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial concederd la patente. Si fuera parcialmente desfavorable se
otorgard el titulo solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuera totalmente desfavorable se
denegard la patente. Las decisiones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, relativas a
una denegacion total o parcial, se comunicard por escrito al solicitante expresando los motivos y
fundamentos legales de su decision”.

CONSIDERANDO 17°: Que con relacion al Recurso de Apelacion interpuesto en fecha 14

de octubre del 2002 contra la declaratoria de abandono de la Solicitud de Patente de
Invencion P2002-000330, se precisa indicar que dicho recurso fue interpuesto por ante la
Direccion General de la ONAP], esto de conformidad con lo que establece el articulo 157
numeral 128 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; sin embargo, el mismo fue
conocido por la Directora del Departamento de Invenciones y por tanto al hacerlo incurrié
en una violacién del procedimiento. Es por ello que previo al andlisis de las causas de
nulidad invocadas por (...), esta alzada se abocara a examinar si en efecto la solicitud de

28 Articulo 157.- Apelaciones por via administrativa. 1) Las resoluciones dictadas por los directores de departamentos
podran ser recurridas, en el plazo de quince (15) dias, contados a partir de la fecha de la notificacién de la resolucion. EI
recurso de apelacion serd conocido por el director general asistido por el cuerpo de asesores.
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patente P2002-000330 habia caido en estado de abandono por falta de respuesta a la
comunicacion emitida por la de la Direccién de Invenciones y notificada a las solicitantes
en fecha 15 de abril de 2002. Asimismo debe evaluarse si la solicitud habia superado las
exigencias que contempla la ley respecto el examen de forma, el eventual reconocimiento
de un deposito regular y los efectos de un eventual reconocimiento del derecho de
prioridad.

CONSIDERANDO 18°: Que para una mejor comprension de los eventos acontecidos en el
proceso de registro de la solicitud de patente P2002-000330 se presenta la siguiente grafica:

Fecha de solicitud Patente 3°Nde:fe,"" ﬂezdmz
otificacién de 17 de Dic. de 2008
en RD (Art. 12) declaracion de Concesion Patente
22 de enero 2002 abandona No. P2002-000330
con invocacion de
reivindicacién de derecho 7 de febrero de 2002 15 de abril de 2002 se P —
S . i ieacio e Noy.
de prioridad de Solic. Depdsito de solicitud originaria "ﬁ;ﬁz;{::‘;:;?;':: Res. No.04-2002 Dir.
patente en Estados Unidos 60/263,313 y certificacion Invenciones : omisiones Lm:jnciones .
No. 60/263,313 expedida por USPTO en fecha 22 de traduccién doc miﬁ:ii
de enero del 2002 enidioma ingles prioridad prioridadrespecto Sol. patente
No_60/263313
Solic. patente No. i
60/263,313 14 de marzo de 2002
. Depésito de poder de
en Estados Unidos representacién del cotitular. 140ct. 2002 S0l
22 de enero de 2001 Se completa exigencia para a ':i;;;"gir
7 asignar fecha de presentacion T
oficial (Art12) I

3 meses para depésito de documentos que sustentan la prioridad

l Y |

Art. 4 Convenio de Paris El 22 de abril del 2002 vencié el plazo para depésito de Fase de examen de fondo:
regula derecho de I —— evaluacién requisitos de

prioridad en patentes i ! imi ; patentabilidad
- ili
2 iindi de prioridad conforme el Art. 135 numeral 4y 5

prioridad

Derecho de prioridad Art. 135 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

Numeral4) Invocar con el depdésito de la solicitud

Numeral 5) a los 3 meses siguientes a la presentacion de la solicitud de patente en

RD debe depositarse:

* Una copia de la solicitud que origina la prioridad incluyendo descripcién, dibujosy
reivindicaciones con certificacién de conformidad realizado por oficina de
propiedad industrial extranjeracorrespondiente.

* Certificado de la fecha de presentacién de la solicitud que origina la prioridad
expedida por oficina de propiedad industrial extranjera correspondiente.

* Los documentos antes indicados deben ser acompafiados con la traduccion al
espafiol idioma oficial de la Republica Dominicana.

CONSIDERANDO 19°: Que de la revisién de la solicitud se evidencia que esta no habia
superado las exigencias que contempla la ley respecto el examen de forma, toda vez que
como se aprecia en el considerando No. 16 letra d) de la presente resolucion, fue recién el
14 de marzo del 2002 que se cumplié con depositar los documentos minimos que exige el
articulo 12 de la Ley 20-00 para que la solicitud de patente P2002-000330 adquiriera fecha
de depésito oficial ante la ONAPI.

CONSIDERANDO 20°: Que en adiciéon a lo precedentemente indicado, respecto un
eventual reconocimiento del derecho de prioridad, es importante indicar que si bien al
momento de solicitar la patente en fecha 22 de enero del 2002 las solicitantes indicaron los
datos de la solicitud Norteamérica No. 60/263,313, de la cual se reivindica prioridad, de la
revision integra del expediente se verifica que las solicitantes nunca han depositado por
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ante esta oficina la traduccion al espafiol del documento oficial expedido por la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos, en la cual se sustenta el derecho de prioridad,
conforme lo exige el articulo 135 numerales 4 y 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, que establece que al invocar prioridad junto con el depésito de la solicitud, se
cuenta con un plazo de tres meses para depositar una copia de la solicitud que origina la
prioridad incluyendo descripcién, dibujos y reivindicaciones con certificaciéon de
conformidad realizado por oficina de propiedad industrial extranjera correspondiente y
certificado de la fecha de presentacién de la solicitud que origina la prioridad expedida
por oficina de propiedad industrial extranjera correspondiente. Asi mismo establece el
precitado articulo que los documentos deben ser acompafiados con la traduccién al
espafiol, idioma oficial de la Republica Dominicana.

(..)

CONSIDERANDO 24°: Que luego de todo lo evaluado se evidencia que en la tramitacion
de la solicitud de patente No. P2002-000330 no procedia reconocer derecho de prioridad
respecto de la solicitud de patente estadounidense No. 60/263,313 de fecha 22 de enero del
2001, toda vez que las solicitantes no cumplieron con todas las exigencias establecidas en
el articulo 135 numerales 4 y 5 de la Ley 20-00, puesto que para el 22 de abril del 2002 se
habia vencido el plazo de los tres meses que establece la ley para el depédsito de la
traduccién al idioma espafiol de los documentos oficiales que podian fundamentar un
eventual reconocimiento del derecho de prioridad. Que esta circunstancia tiene un efecto
directo en las valoraciones que se realizaron respecto el cumplimiento del requisito de
novedad.

(...)

CONSIDERANDO 27°: Que esta alzada ha podido verificar que la solicitud de patente
P2002-000330 no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, toda vez que la documentacién depositada el dia 07 de febrero del 2002, como
complementaria de la solicitud, no cumplié con lo establecido en el precitado articulo 135
numeral 5) 29 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, puesto que las solicitantes nunca
depositaron la traduccién al idioma espafiol de la copia certificada emitida por la Oficina
de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, correspondiente a la prioridad 60/263,313,
conforme le fue requerido por el Departamento de Invenciones en fecha 15 de abril del
2002; siendo un deber del administrado responder cada uno de los requerimientos que
formula la administracién y al no cumplir con el mismo, procedia la declaracion de
abandono de la solicitud de patente objeto del presente caso, conforme lo establece el
articulo 19 numeral 2) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 28°: Que en adicién a lo indicado esta alzada considera oportuno
precisar que el derecho de prioridad debe ser solicitado y probado por quien desee

29 Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial Articulo 135 numeral 5) “Dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud
debe depositarse una copia de la solicitud que origina la prioridad incluyendo, cuando fuese pertinente, la descripcion, los dibujos y las
reivindicaciones, certificada su conformidad por la oficina de propiedad industrial que hubiera recibido dicha solicitud y acompariada de
un certificado de la fecha de presentacion de la solicitud prioritaria expedida por dicha oficina, estos documentos quedan dispensados
de toda legalizacion, y seran acompariados de la traduccion correspondiente ™.
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beneficiarse del mismo, de lo contrario el solicitante debe atenerse a que su solicitud sea
evaluada sin reivindicaciéon de prioridad y en consecuencia el requisito de novedad debera
considerar la fecha de presentacién nacional que constituya un deposito regular conforme
se establece en el articulo 12 de la 20-00. Que en el presente caso, dado que la solicitud de
patente No. P2002-000330 no cuenta con un reconocimiento de derecho de prioridad, esta
debi6 ser sometida al examen de patentabilidad considerando exclusivamente la fecha
depésito nacional y en una evaluacién bajo este esquema la solicitud se encontraba
afectada en novedad por la solicitud de patente estadounidense No. 60/263,313 de fecha
22 de enero del 2001 y en consecuencia no procedia concederle derecho de exclusiva, ni
expedir un certificado de registro.

CONSIDERANDO 29°: Que de todo lo expuesto se evidencia que durante la tramitaciéon
de la solicitud de patente No. P2002-000330 se incurri6é en transgresiones de la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial, en particular de los articulos 12, 148, 135, 19, 22, 5 y 157, asi
como del Convenio de Paris en su articulo 4; lo que determina que se proceda a declarar la
nulidad de la patente.

iii) Nivel inventivo

Resolucion No.0030-2019 de fecha 11/04/2019 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. P2009-00183 CRESTA DENTAL Y COLMILLO ARTIFICIALES

CONSIDERANDO 07: Que el articulo 22, numeral 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que “La solicitud de patente se examinard para determinar si su objeto
constituye una invencion conforme a los Articulos 1 y 2 numeral 1), si la invencion es patentable
conforme al Articulo 2 numeral 2) y a los Articulos 3, 4, 5 y 6, y se cumple lo dispuesto en los
articulos 13, 14, 15, 16, 17 y, cuando fuese el caso, Articulos 18 numeral 1) y 135, y en las
disposiciones reglamentarias correspondientes”.

CONSIDERANDO 08: Que el articulo 22, numeral 5 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que: “En caso de no cumplirse alguno de los requisitos para la concesion de la
patente, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificard al solicitante para que dentro de
un plazo de tres meses complete la documentacion presentada, corrija, modifique o divida la
solicitud o presente los comentarios o documentos que le convinieran”.

CONSIDERANDO 09: Que el articulo 22, numeral 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que: “Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo
establecido, o si a pesar de la respuesta la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial encontrara

que no se satisfacen los requisitos para conceder la patente, la denegard mediante resolucion
fundamentada”.

(..)

CONSIDERANDO 11: Que esta alzada pudo observar que el Departamento de
Invenciones en la resolucion apelada 179-2013 de fecha 19 de septiembre del 2013 se basé
fundamentalmente en: 1.- Establecer que la solicitud P2009-0183 carece de Novedad y
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nivel inventivo y 2.- Calificar como materia excluida de proteccién por patente la solicitud
de patente P2009-0183 (viola el articulo 2 (modificado por el Articulo 1 de la Ley 424-06 del
20 de noviembre del 2006) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; en tal sentido esta
alzada ordena la enmienda de dichos errores materiales.

CONSIDERANDO 12: Que la hoy apelante, entre otras cosas, argumenta que su solicitud
de patente posee novedad y nivel inventivo ya que “un experto en la materia considera
que las diferentes partes deben ser ensambladas gradualmente para construir la estructura
dental, no creen que es posible y factible formar una proétesis integral a las otras partes; por
lo tanto, no hay ningtin documento o prueba que indique que la proétesis pudiera formarse
de forma integral con el colmillo. Antes de la presente solicitud, las prétesis nunca habian
sido formadas de forma integral a las otras partes (implante y pilar) para formar una
estructura dental unitaria”. Esta alzada, en consideracién al tecnicismo que envuelve el
presente caso y a los fines de estar mejor edificada, solicité que un examinador de fondo
distinto al que emiti6 el dictamen de denegacién de la solicitud de patente objeto del
presente caso, evaluara la solicitud respecto a si la misma cumple o no con los requisitos
de novedad y nivel inventivo y emita un nuevo Dictamen Técnico.

CONSIDERANDO 13: Que en funcién de lo anterior, en fecha 20 de marzo del 2019 el
examinador de fondo al cual le fue asignada la evaluacién del caso, emitié un informe y en
el mismo, entre otras cosas, indica lo siguiente:

“El objeto técnico de la solicitud de invencion que se analiza, corresponde a una raiz
artificial de diente y una encia artificial también, para fijar en la superficie superior del
hueso alveolar; comprende gomas artificiales en forma de media luna con el grosor mds
grueso hacia el centro, extendiéndose en dos arqueadas de la parte conica. La goma
artificial tiene una superficie superior y una superficie inferior; la superior estd provista
de una pluralidad de anchuras estrechas correspondientes a la raiz, de modo tal que la
raiz del diente artificial y la goma forman una estructura de conduccion mecinica, que
estd provisto de una superficie inferior de los dientes, cada punto de la irreqularidad de la
superficie del hueso con la ranura correspondiente que permitird insertar la protesis del
diente artificial (Fig. 1A y 1B). La forma puede ser configurada por adherencia, de modo
que las encias-raiz-dental artificial y la estructura de soporte mecdinico del sustrato de
mdscara, conjuntamente con la estructura concavo-convexa a través de la interfaz de
adhesion, aseguren que todas las raices estén completa y uniformemente adherida
mediante la fuerza de oposicion de superficie del hueso para cada punto, de modo que toda
la superficie del hueso alveolar sea utilizada para apoyar la pieza y de esta forma estas
encias artificiales y la raiz de los dientes se encuentren en una estructura de manera
integral.

Las ventajas del diseio propuesto, segtin los inventores, radica en que la parte principal
es una superficie convexa del hueso alveolar por un pequerio niimero de apoyo de alto
punto (ver disefio 1B donde se aprecian los ejes que se insertan dentro del hueso alveolar
para fijar la superficie convexa) lo que resulta de menor efecto y dafio inducido en el
maxilar del paciente. Para lograr el objeto anterior, disefian una estructura que tiene una
superficie superior y una superficie inferior, la superficie superior y los salientes
inferiores que miran en la misma direccion, de modo que la protesis durante la
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masticacion soporta la fuerza, a través de la anchura estrecha de la raiz y el grosor de los
lados conicos que se extienden a las gomas artificiales intermedios, dispersar expansion
conductora abajo, esta estructura tiene buen principio de conduccion mecdnica. La forma
de fijar el diente artificial es a través de tornillos que pueden ocupar diversas posiciones.
Como se puede observar en el resto de las figuras.

En el proceso de examen de fondo de la presente solicitud, el examinador fundamenta su
dictamen denegatorio tinicamente en el documento relevante a la patente norteamericana
US3579829 del inventor Arnold Sampson y publicada el 25 de mayo de 1971. En este
caso se baso en esta patente ya presente en el estado de la técnica, para argumentar falta
de novedad y de nivel inventivo. Esta solucion técnica consiste en un implante peri
cortical para la retencion de diversos reemplazos protésicos dentales en forma de dos
partes:

* Abrazadera adaptada para ser colocada alrededor de la mandibula o maxilar del paciente
y que tiene un puesto de montaje para la recepcion la prétesis dental.

* Protesis dental que consiste en un dispositivo insertado que incluye una aplicacion de
fuerza. Tornillo para mover una abrazadera media con respecto al otro y con brazos
extensibles para retener temporalmente. Se proporcionan mitades de sujecion en posicion
para una rdpida aplicacion de la pinza.

El diserio de este sistema consta de las siguientes partes seguin las figuras que aparecen a
continuacion. Como se puede apreciar en este sistema US3579829 Sampson la fijacion de
la cresta y la pieza del diente artificial estdn de manera individual y la nueva propuesta se
basa en una estructura integral para colocar mds de una pieza de diente artificial, por tal
motivo, no debié basarse la denegacion en la falta de novedad de la presente propuesta,
segtin el articulo 5 de la Ley No. 20.00 sobre Propiedad Industrial, pues las soluciones
son similares en cuanto al fin, pero no idénticas desde el punto de vista estructural y

171 |Pagina



funcional, como puede apreciarse en las siguientes imdgenes de la invencion US3579829
Sampson.

En relacion a la respuesta del gestor a las observaciones planteadas por examinador como
resultado del examen de Fondo, presentadas en el 06.06.2013 arqumenta claramente que
la nueva estructura propuesta evita que existan puntos débiles en la estructura dental,
que propone Sampson al no combinar y fijar con tornillos las estructuras individuales.

Lamentablemente los argumentos del examinador sélo se basaron en un solo documento
relevante US3579829 Sampson y no observo la opinion escrita de examen internacional
donde citaban otros documentos relevantes como W00001318 y DE202006011340 que
afectaban, segin criterios del experto internacional, el nivel inventivo de las
reivindicaciones 13-16, 18,19 y 24.

W00001318 de la firma francesa CABINET GERMAIN & MAUREAU publicada
2000.01.13 por “SISTEMA PARA MONTAR UNA PROTESIS DENTAL EN AL
MENOS UN IMPLANTE” consiste en un implante asegurado a la mandibula, y al
menos un conjunto de la protesis sobre el implante de montaje, formado de una parte
macho y una parte hembra, los medios parte que tiene macho para montaje en el implante
y medios para su montaje a la parte hembra y la parte hembra tiene medios de union a la
protesis y medios para su montaje a la parte macho, estando este conjunto de tal manera
que se permite la movilidad de la protesis con relacion a la mandibula en varias
direcciones. De esta forma el sistema consiste en el implante que tiene una abertura de
orificio longitudinal roscado en su cara superior; una parte macho de forma cilindrica,
tiene una forma ranura periférica que confiere una "bobina", y comprende en su centro de
medios para montar sobre el implante por atornillado o transvissage, y donde la parte
hembra tiene dos ramas curvadas, que tienen una altura menor que la de dicha ranura y
que estdn conformados para ser capaz de retener la parte macho entre los mismos, con un
juego lateral con respecto a este iltimo, cuando estin involucrados en esta ranura,
estando adaptadas estas ramas para deformarse eldsticamente en la direccion de su
separacion, de modo que pueden acoplarse en dicha ranura después de la deformacion y
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después de retorno eldstico, ser retenidos en esta ranura. De esta forma como se muestran
en las siguientes figuras:

DE202006011340 del inventor WIESNER HEINRICH, publicada 2007.01.11. por UNA
ESTRUCTURA QUE CONTIENE DIENTES ARTIFICIALES PARA UNIRSE A LA
MANDIBULA CON IMPLANTES, CONSTA DE GOMA ARTIFICIAL HECHA DE
DOS MATERIALES DIFERENTES

El objeto de esta invencion se refiere a un implante de mandibula o de la superestructura
con los dientes artificiales para la conexion a un implante de mandibula, que consta de
dientes artificiales y que estin integrados en un tejido réplica gingival de aspecto natural
y estin anclados pasadores implante o a través de al menos un pasador de implante en la
mandibula del paciente, caracterizado porque el tejido réplica gingival estd compuesto de
al menos dos materiales diferentes. En este caso las encias (40) del paciente capa de réplica
de tejido gingival (descansando 42 existe) de cerdmica de colores.

En esta propuesta la protesis o una superestructura que consiste en coronas estructura de
puente (32), el tejido gingival réplica (42, 44) y dientes artificiales (30) anclado a al
menos dos en los pasadores de implante hueso de la mandibula que consiste de un hueso
de la mandibula (38 parte) rebajada (36) y uno de los hueso de la mandibula (38) que
sobresale hacia fuera la parte (34) estd anclado. Las protesis o de la superestructura con
cemento estin fijadas mediante los pasadores de implantes (34, 36) es fijo por pegado o
atornillado. El sistema en general se representa por la siguiente fiqura:

Acorde a lo planteado por el examinador internacional, ambos documentos podian
debilitar el nivel inventivo de la solucion propuesta, a partir de la evidencia de la misma
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para un experto en la materia, a partir del conocimiento publico en el estado de la técnica
antes de la fecha de la solicitud. Sin lugar a dudas es nuevo disefio para implantar
prétesis dental, fijando a través de pernos o tornillos al hueso alveolar. En este caso como
se refiere a una solicitud de patente, se aplican los criterios de examen de patentabilidad
acorde a lo establecido para la valoracion de los requisitos de patentabilidad, seguin los
articulos 3, 4 y 5 de la Ley No. 20.00 sobre Propiedad Industrial.

Durante el proceso de examen de fondo de la presente solicitud se impusieron cuatro
requerimientos sobre la base de la interferencia del documento US3579829 Sampson para
finalmente quedar el pliego reivindicatorio limitado a tres reivindicaciones.

No obstante, somos de la opinion que no era legalmente factible arqumentar sélo la falta
de novedad de la solucion técnica propuesta en la solicitud P2009-0183 denominada
“CRESTA DENTAL Y COLMILLO ARTIFICIALES” de la titular CORPORATION
LIMITED sobre la base del documento US3579829 Sampson que estd basada en la
fijacion de la cresta y la pieza del diente artificial de manera individual, contra la nueva
propuesta que se basa en una estructura integral que permite colocar mds de una pieza de
diente artificial y sobre esta base arqumenta su efecto superior.

Sin embargo, la valoracion de la satisfaccion del requisito de nivel inventivo si se podia
argumentar con estos dos documentos relevantes planteados por el examinador en la
opinion escrita del examen internacional, extendiéndole la evidencia a todo el pliego
reivindicatorio.

Consideramos que en el estado de la técnica, hasta el momento que se presentd esta
solicitud, existian conocimientos ya puiblicos sobre distintos tipos de protesis integral que
hubieran podido argumentar mds solidamente la falta de nivel inventivo de la solicitud de
invencion.

Entre ellos se pueden citar:

1. US20030044749 por SISTEMAS ANALOGICOS DENTALES ESTABLES
publicado 2003.03.06

2. US4741698 por IMPLANTE SUBPERIOSTICO CON BARRA DESMONTABLE Y
METODO PARA SU IMPLANTACION, de ANDREWS CERAMIC LABORATORY y
publicado 1998.05.03.
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3. DE9410217 U por MANGA ROSCADA PARA ESTRUCTURAS
MESIODISTALES de la firma alemana ZAHNTECHNISCHES ATELIER LOTHAR y
publicada 1994.08.11

4. US6050819 por METODO Y APARATO DE DISTRACCION PARA IMPLANTES
DENTALES de la titular INTER OS TECHNOLOGIES ORTHONETX publicada

2000.04.18

Conclusion:

I El objeto de la solicitud de Invencion P2009-0183 referido a “CRESTA DENTAL Y
COLMILLO ARTIFICIALES” de la titular (...) correspondiente a la entrada en Fase
Nacional en la Republica Dominicana de la solicitud PCT W02008095403
correspondiente a la solicitud Internacional PCT/CN2008/095403, consideramos que
carece de nivel inventivo segiin lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley No. 20.00 sobre
Propiedad Industrial, por resultar una solucion técnica evidente para un experto en la
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materia a partir del conocimiento ya publico en el estado del arte antes de la fecha de
prioridad de la solicitud internacional (2008.01.28).

II. La solicitud fue denegada segtin la Resolucion 179-2013. Se sustento la denegacion en
la falta de novedad tomando como base el documento US3579829 Sampson, con lo que no
estamos de acuerdo por la falta de identidad entre un objeto de invencion serialado
(prétesis individual) y el que se analiza (sistema integral). Sin embargo, en la resolucion
se arqumenta también la denegacion por falta de nivel inventivo, con lo cual si estamos de
acuerdo y donde existian otros argumentos mds sélidos como los documentos serialados
anteriormente que afectan de manera mds evidente el nivel inventivo de la propuesta;
aungue no fueron utilizados por el examinador al sustentar la falta de nivel inventivo”

CONSIDERANDO 14: Que del precitado informe se evidencia que para el momento en
que se presento la solicitud, en el estado de la técnica ya era de conocimiento publico la
existencia de distintos tipos de protesis integral; tales como: a) US20030044749
denominada “SISTEMAS ANALOGICOS DENTALES ESTABLES” publicada en marzo
del 2003, b) US4741698 denominada “IMPLANTE SUBPERIOSTICO CON BARRA
DESMONTABLE Y METODO PARA SU IMPLANTACION”, publicada en mayo del 1998,
c) DE9%10217 U denominada “MANGA ROSCADA PARA ESTRUCTURAS
MESIODISTALES” publicada en agosto del 1994 y d) US6050819 denominada “METODO
Y APARATO DE DISTRACCION PARA IMPLANTES DENTALES” publicada en abril
del afio 2000; con lo cual quedé afectado el nivel inventivo de la solicitud de patente de
invencion objeto del presente recurso; de manera que ha de mantenerse la denegacién de
la solicitud de patente P2009-0183, en virtud de que la misma no cumple con el articulo 6
de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al carecer de nivel inventivo.

CONSIDERANDO 15: Que el articulo 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece que “una invencion es patentable cuando es susceptible de aplicacion industrial, es
novedosa y tiene nivel inventivo”. En tal sentido, esta alzada acoge las conclusiones del
informe de fecha 20 de marzo del 2019, antes citado.

CONSIDERANDO 16: Que para que a una solicitud de patente le sea reconocido el nivel
inventivo ha de tener ventaja significativa en comparaciéon con lo que ya existia en el
estado de técnica al momento del depésito de la solicitud, es decir, en la invencién ha de
apreciarse un gran salto, una gran diferencia con respecto a lo que ya es conocido. Tal
como se indica en los considerandos ut supra, la solicitud objeto de este caso no alcanza
altura inventiva, carece del efecto técnico sorprendente, porque mucho tiempo antes del
depdsito de la misma, existen documentos de conocimiento publico sobre distintos tipos
de prétesis integral.

CONSIDERANDO 17: Que el articulo 6 de la Ley No. 20-00 estipula lo siguiente: “Una
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.” En el caso actual, el examen de fondo que hiciere el examinador en
fecha 20 de marzo del 2019 indica que la solicitud de patente P2009-0183 no cumple con el
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requisito de nivel inventivo exigido por la ley que rige la materia; por lo que ha de
mantenerse la denegacién de la misma.

CONSIDERANDO 18: Que el articulo 23 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece: “Concesion de la patente. 1) Si el examen establecido en el Articulo 22 es favorable, la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial concederd la patente. Si fuera parcialmente
desfavorable se otorgard el titulo solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuera totalmente
desfavorable se denegard la patente. Las decisiones de la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial, relativas a una denegacion total o parcial, se comunicard por escrito al solicitante
expresando los motivos y fundamentos legales de su decision....”

CONSIDERANDO 19: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
asi como el informe presentado por el examinador de fondo en fecha 20 de marzo del
2019, esta alzada estima que procede la denegacion de la solicitud de registro No. P2009-
0183 correspondiente a la patente de invencién titulada “CRESTA DENTAL Y COLMILLO
ARTIFICIALES”, pero por incumplimiento del articulo 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, al carecer de nivel inventivo.

Resolucion No.0044-2019 de fecha 25/04/2019 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. P20004-00941 de la patente de invencion denominada SAL DE ACIDO
FOSFORICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV

CONSIDERANDO 13°: Que el articulo 34 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial,
modificado por el articulo 4 de la Ley No. 424-06 de implementacion del DR-CAFTA, en su
numeral 1 establece que: “Serdin nulas todas las patentes otorgadas en contravencion a las
disposiciones de la presente ley. La accion en nulidad o caducidad podrd ser ejercida por toda persona
interesada. En particular, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrd en cualquier tiempo, a
pedido de cualquier persona interesada o autoridad competente, declarar la nulidad de una patente en
cualquiera de los siguientes casos: a) El objeto de la patente no constituye una invencion conforme a
los Articulos 1 y 2 Numeral 1); b) La patente se concedié para una invencion comprendida en la
prohibicion del Art. 2 numeral 2); o que no cumple con las condiciones de patentabilidad previstas en
los Arts. 3, 4, 5 y 6, c¢) La patente no divulga la invencién de conformidad con lo previsto en los Arts.
13 y 14; d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos previstos en el Art.
10; e) La patente concedida contiene una divulgacion mds amplia que la contenida en la solicitud
inicial;.....”

CONSIDERANDO 14°: Que lo que se analiza ante una accién en nulidad es si el registro per
se es véalido o no en razén de aspectos procedimentales y de fondo legalmente establecidos.
El presente caso trata de una solicitud de nulidad absoluta de una patente que fue
concedida parcialmente y el fundamento del recurso basicamente es que la patente P2004-
000941 carece de novedad y de nivel inventivo y que la Oficina al acoger parcialmente la
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nulidad que fue interpuesta contra dicha patente, no ponder6 correctamente los argumentos
técnicos-doctrinales que sustentaron dicha accién.

CONSIDERANDO 15° Que esta alzada hace constar que de la revisiéon integra del
expediente de la patente de Invencion P2004-000941 ha verificado lo siguiente:

a) Que la solicitud de patente P2004-000941 cumpli6 con los requisitos minimos exigidos por
la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial para que le fuera asignada una fecha cierta de
presentacion;

b) Que la resolucién No. 254-2010 de fecha 16 noviembre 2010, mediante la cual se concedi6
la patente, no se pronunci6 sobre las observaciones que hizo (...) durante la fase de analisis
de la solicitud, conforme lo establece la parte infine del numeral 330 del articulo 21 Ley 20-
00; mas atn cuando habia cuestionamientos sobre la patentabilidad de la solicitud;

¢) Que el dictamen que avala la concesion debié ponderar y dejar establecido de forma clara
la motivacién de la conformidad de la solicitud con los criterios de patentabilidad;

d) Que tanto el proceso de concesién como el de nulidad adolecen de la debida motivacién.

CONSIDERANDO 16°: Que esta alzada debe ponderar los aspectos sustantivos de los
recursos de apelacion administrativa interpuestos contra la resolucion 115-2013 del 03 de
julio del 2013 emitida por la Direccién de Invenciones. En consideracion al tecnicismo que lo
envuelve y dadas las precitadas irregularidades que han sido identificadas, a los fines de
estar debidamente edificada sobre el tema, al amparo de lo establecido en el numeral 331 del
articulo 22 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, solicit6, via la Consultoria Juridica,
que un experto independiente evaluara la solicitud y emitiera un Dictamen Técnico sobre los
requisitos de patentabilidad de la Patente P2004-000941. Para ello remitié al Departamento
de Invenciones el expediente integro de la patente, asi como copia de las argumentaciones
presentadas en el marco de los presentes recursos de apelacion administrativa, a los fines de
que sea evaluada la solicitud de patente y se determine si la misma se concedi6 acorde a los
requisitos de patentabilidad exigidos por la ley 20-00.

30 3) La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial notificara las observaciones al solicitante, quien
podra presentar los comentarios, argumentaciones o documentos que le conviniera, en un plazo de
60 dias a partir del recibo de las observaciones. Las observaciones y sus comentarios deberan ser
tenidos en cuenta en el examen de fondo de la solicitud.

31 3) El examen podra ser realizado por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial directamente
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. El costo de este
examen debera ser cubierto por la tasa prevista en el numeral 1.
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CONSIDERANDO 17°: Que en fecha 14 de marzo del 2019, el experto independiente que
evaluo el caso emiti6é un informe, cuyo contenido se transcribe a continuacién:

“Criterios técnicos y legales sobre la Resolucion de Concesion No.254-2010, notificada el
22.11.2010, conjuntamente con la solicitud de Nulidad presentada por (...) fecha
03.07.2013, la Resolucion de Nulidad parcial No 115-2013 de fecha 03.07.2013 todas
referidas al expediente P2004-0941 relacionada con una SAL DE ACIDO FOSFORICO DE
UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDASA-IV presentada por (...).

El objeto de invencion de la solicitud de patente que se analiza, P2004-0941 se refiere a una
sal dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-IV (DP-rV) inhibidor de 4-oxo-4- [3-
(trifluorometil) -5,6-dihidro [I, 2,4] triazolo [4 , 3-a] pirazin-7 (8H) -il] -L- (2,4,5-
trifluorofenil) butan-2-amina (Sitagliptina), este principio activo es miembro de una clase de
agentes antihiperglucémicos llamados inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-1V), los
que han demostrado efectividad en el control de la glucemia en los pacientes con diabetes tipo
2, aumentando las concentraciones de las hormonas incretinas. La invencion en particular se
refiere solamente a la sal correspondiente al monohidrato cristalino.

Los argumentos del solicitante para sustentar un efecto superior de esta sal especificamente,
se dirigen a las ventajas en la preparacion de composiciones farmacéuticas de este principio
activo, como la facilidad de procesamiento, manipulacion, y dosificacion, especialmente se le
atribuye una estabilidad mejorada fisica y quimica, como la estabilidad a las altas
temperaturas y humedad, asi como una mejora de las propiedades fisicoquimicas, tales como
solubilidad y wvelocidad de disolucion, haciéndola particularmente adecuada para la
fabricacion de diversas formas de dosificacion farmacéuticas.

En tal sentido es importante destacar que existe un amplio consenso legal establecido en
cuanto a establecer como norma internacional que no constituyan objetos patentables nuevas
sales y sus hidratos de principios activos ya conocidos y en tal sentido el Dr. Carlos Correa,
Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Economico de la
Universidad de Buenos Aires, afirma que “raramente las sales son de naturaleza inventiva,
destacando que cuando una reivindicacion se refiera a cambio del contenido de agua de una

179 |Pagina



molécula ya conocida se debe considerar en términos generales, como no inventivo y no
patentable".

En el caso que nos ocupa pasaremos a elaborar un andlisis cronologico de los distintos
dictdmenes, resoluciones, y solicitudes de nulidad arqumentadas por (...), que ha tenido
lugar durante todo el proceso de examen de fondo de la presente solicitud de patente.

Con fecha 01.03.2005 (...) presenta sus argumentos en contra de la solicitud de invencion
argumentando falta de novedad y de nivel inventivo sobre base del D1 correspondiente a la
solicitud W02003004498. En tal sentido somos de la opinion, que sobre la base del
documento de interferencia citado, no es posible argumentar una falta de novedad absoluta
del objeto de invencion, por no estar mencionada textualmente como los posibles hidratos de
las sales farmacéuticamente aceptable de esta familia de compuestos BETA-AMINO
TETRAHYDROIMIDAZO (1, 2-A) PYRAZINES AND
TETRAHYDROTRIOAZOLO (4, 3-A) PYRAZINES AS DIPEPTIDYL PEPTIDASE
INHIBITORS FOR THE TREATMENT OR PREVENTION OF DIABETES de manera
textual, sin embargo, el objeto de las reivindicaciones 1-4 hacen referencia a las sales, por lo
que carecen de novedad al ser este compuesto un miembro de la familia de compuestos de
Markush que se ampara en la patente W02003004498. En pdgina 9 lineas 33 y 34 hace
referencia incluso que dichas sales en forma sélida pueden existir en mds de un tipo de
estructura cristalina y puede ser también en mds de una forma de hidratos.

Consideramos también que el conjunto restante de reivindicaciones que abarcaba esta
invencion, carecian de nivel inventivo, dado que en el momento que se presento la solicitud y
existir ya en el estado de la técnica la solicitud la familia Markush de compuestos que
abarcan a la sal dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-1V (DP-rV) inhibidor de 4-oxo-
4- [3- (trifluorometil) -5,6-dihidro [I, 2,4] triazolo [4 , 3-a] pirazin-7 (8H)-il] -L- (2,4,5-
trifluorofenil) butan-2-aminams y solo referirse estas reivindicaciones a propiedades fisico-
quimicas de la sal monohidrato (reivindicaciones 5 a 11); proporciones de la sal monohidrato
posibles en el principio activo farmacéutico, (reivindicaciones 12 a 17) donde se sefiala que
puede abarcar desde un 10 hasta 75% de la sal mohidratada, lo que indica claramente que el
principio activo no es necesariamente un 100% la sal monohidrato, con lo que se demuestra
que las propiedades de estabilidad que asequra el titular, no corresponden exclusivamente a
la sal monohidratada de esta sal. De igual forma las restantes reivindicaciones estin
referidas fundamentalmente a la composicion con “cantidad terapéuticamente efectiva” y al
“proceso de obtencion”, que carecen totalmente de nivel inventivo frente al estado de la
técnica publico en el momento de presentarse la solicitud de patente objeto del presente
andlisis.

Dictamen Técnico de Concesion emitido por el examinador en fecha 11.11.2010 se seriala que
“coincidiendo con el criterio de los examinadores internacionales que realizaron los
reportes”, la invencion satisface los requisitos de novedad y actividad inventiva. Sin
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embargo, al analizar los criterios de la biisqueda internacional y la opinion escrita de la
solicitud PCT se identifica que la valoracion de los expertos internacionales fue que la
solucion técnica carecia de nivel inventivo. Los siguientes documentos asi lo demuestran:

I. Informe de busqueda Internacional y Opinién escrita del examen internacional a la
solicitud WW02005003135 andloga a solicitud P2004-0941:

WRITTEN OPINION OF THE International applicarion No.
INTERNATIONAL SEARGHING AUTHORITY PCTAIS2004/019683

Box No.V  Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or
Industrial applicability; citations and explanations supporting such stalement

1. Statement

Movelty (N) Yes: Claims 1-35
MNo: Claims

Inventive step (1S) - i
No: Claims 1-35

Industrial applicability (1A) 4 - -35
No: Claims 2728

2. Citations and explanations

see separate sheet

Como se puede observar en la evaluacion del nivel inventivo el examinador que realiza la
busqueda si bien determina que el objeto de la solicitud tiene novedad abarcando las
reivindicaciones 1-35, mds en el aspecto de nivel inventivo todas estas reivindicaciones se
valoran por el experto que no tienen nivel inventivo. En este informe se reconoce como
documento D1 la solicitud W02003004498 correspondiente a la solicitud de prioridad
PCT/US2004019683.

II.  En la valoracion escrita de los criterios de patentabilidad el experto internacional
seriala:
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WRITTEN CPINION OF THE International application No.
INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY {(SEPARATE SHEET) PCT/AUS2004/019683

The subject-matter of claim 1 consists in the selection of a specific com pcur?d
(phosphate salt) from the range of family described in document D1(see claim 15,

page 55, last compound and page 60, line 5).
Such a selection can only be regarded as inventive, if the claimed compound

presents unexpected effects or properties in relation to the rest of the range.
However, no such effects or properties are indicated in the application. Hence, no
inventive step is present in the subject-matter of claim 1 and pending claims 2-35.

Traduccion de los argumentos:

En la invencion la reivindicacion 1 consisten en la seleccion de un compuesto especifico
(sales de fosfato) del rango de familia descrito en el documento D1 (consulte la
reivindicacion 15, pagina 55, uiltimo compuesto y pidgina 60, linea 5).

Una seleccion de este tipo solo puede considerarse inventiva si el compuesto reivindicado
presenta efectos o propiedades inesperados que se indican en el solicitante. Por lo tanto,
ninguin paso inventivo estd presente en el objeto de la reivindicacion 1 y las reclamaciones
dependientes de las reivindicaciones 2-35

En tal sentido el Dictamen del Examinador obvio estas consideraciones explicitas de los
expertos internacionales y por tanto no era vdlido que su dictamen se basara en la
afirmacion, “coincidiendo con el criterio de los examinadores que realizan dichos reportes”..

En fecha 19.07.2011 (...) presenta una Accion de Nulidad interpuesta contra la patente
P2004-0941, esta solicitud nuevamente arqumenta la falta de novedad y de nivel inventivo
de la patente concedida por SAL DE ACIDO FOSFORICO DE UN INHIBIDOR DE LA
DIPEPTIDASA-IV. Consideramos que toda la argumentacion que plantea (...) sobre la
carencia de novedad de la invencion, no son admisibles totalmente, dado que la evaluacion de
la satisfaccion del requisito de novedad, segiin lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley
No.20.00 sobre Propiedad Industrial sefiala que una invencion es novedosa cuando no existe
publicada la solucion técnica en cuestion en el estado de la técnica mediante cualquier tipo de
publicacion tangible. Al respecto (...) sefiala que en el documento D1(WW003004498) se
divulga la familia de compuesto donde uno de sus miembros es sitaglipina y todas las sales
farmacéuticamente aceptables, pero realmente dentro del alcance de la familia de compuesto
que se protege en esta memoria no se sefiala tdicitamente a la sal monohidratada de
dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-IV (DP-rV) inhibidor de 4- oxo-4- [3-
(trifluorometil) -5,6-dihidro [I, 2,4] triazolo [4 , 3-a] pirazin-7 (8H) -il] -L- (2,4,5-
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trifluorofenil) butan-2-amina, por lo que no podemos hacer uso del documento D1 para
anular la novedad de la solucion técnica propuesta en P2004-0941. Sin embargo, si
encontramos legalmente sustentada la falta de nivel inventivo, segiin lo dispuesto en el
articulo No. 6 de la Ley No.20.00 sobre Propiedad Industrial, por considerar que con el
conocimiento existente en el estado de la técnica a la fecha que se presentd esta invencion,
existia un conocimiento piiblico suficiente para que la solucion propuesta resultara evidente
para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente.

Sobre la base de estas nuevas argumentaciones y tomando en cuenta la opinion de un nuevo
examinador sobre la accion de nulidad interpuesta a la concesion del expediente P2004-0941
y en respuesta a la Accion de Nulidad presentadas por (...) se emite la Resolucion 115-2013
por la Directora del Departamento de Invenciones, con fecha 03.07.2013. En esta nueva
Resolucion se aceptan las argqumentaciones de la carencia de novedad de los objetos de
invencion referidos a la sal de dihidrogenofosfato de la dipeptidil peptidasa-1V (DP-rV)
inhibidor de 4-oxo0-4- [3- (trifluorometil) -5,6-dihidro [I, 2,4] triazolo [4,3-a] pirazin-7 (8H)
-il] -L- (2,4,5-trifluorofenil) butan-2-amina y se procede a eliminar las reivindicaciones No.1
y No.3 dejando vigente el resto de las reivindicaciones dirigidas a la proteccion de la sal
monohidrato, sus propiedades fisico quimicas y demds elementos, que como expresamos
anteriormente, son elementos que carecen de novedad y de nivel inventivo frente al
conocimiento ya publico en el momento de presentarse la solicitud objeto del presente
andlisis y por tanto no procedia dejar vigente el resto de las reivindicaciones.

En fecha 26.07.2013 (...) interpone RECURSO de APELACION a la Resolucién No.115-
2013 y posteriormente con fecha 05.09.2013 presenta un ESCRITO DE DEFENSA AL
RECURSO DE APELACION interpuesto por (...) contra la Resolucién 115-2013 dictada
por la Directora de Invenciones. En nuestra opinion los argumentos esbozados por ambas
partes son amplios y detallados, sin embargo la concesion de los derechos de patentes en la
Repuiblica Dominicana se rigen por lo establecido en la Ley No 20.00 de Propiedad
Industrial y a nuestro juicio, sobre la base de elementos técnicos y legales los argumentos del
Titular, en este caso (...), resultan insuficientes para defender que la novedad de su
invencion radica en la estabilidad demostrada de la sal monohidratada del dihidrogenofosfato
de la dipeptidil peptidasa-1V (DP-rV) inhibidor de 4-oxo-4- [3- (trifluorometil) -5,6-dihidro
[, 2,4] triazolo [4 , 3-a] pirazin- 7 (8H) -il] -L- (2,4,5-trifluorofenil) butan-2-amina, dado
que en las reivindicaciones 12 a la 17 seriala que el principio activo puede abarcar desde un
10 hasta 75% de la sal mohidratada, lo que indica claramente que el principio activo, del
cual se realiza un amplio alegato de sus propiedades para demostrar su efecto en la
estabilidad del mismo no se encuentra necesariamente en un 100% como la sal
monohidratada en el principio activo de la composicion, con lo que muestra que las
propiedades de estabilidad que asegura el titular no son atribuibles exclusivamente a esta sal
especifica, como efecto sorprendente de la sal monohidratada.
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Por todo lo antes expuesto consideramos vilida la solicitud de NULIDAD presentada por
(...) contra la Resolucion 115-2013 de fecha 03.07.2013 dictada por la Directora de
Invenciones, por acoger ésta sélo de manera parcial la solicitud anterior interpuesta por (...)
contra la patente 2014-0941 sobre Sal de dcido fosforico de un inhibidor de la dipeptil
peptidasa-1V. Reiteramos nuestra opinién de que la propuesta de invencion no satisface los
requisitos de novedad ni de nivel inventivo que se definen en los articulos 5 y 6 de la Ley
No.20.00 sobre Propiedad Industrial”.

CONSIDERANDO 18°: Que esta alzada deja constancia de que a los fines de cumplir con lo
establecido en el articulo 21 numeral (3) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, las
observaciones presentadas por terceros, durante el analisis de una solicitud de patente,
deben ser debidamente ponderadas; por tanto y en atencion al argumento de que las
observaciones presentadas por la hoy apelante, durante el analisis de la solicitud de patente
objeto del presente caso, no fueron valoradas, corresponde dejar constancia de que durante
el conocimiento del caso esta alzada ha procedido a valorar las observaciones.

CONSIDERANDO 19°: Que esta alzada acoge el pronunciamiento del experto que elabor6 el
informe mas arriba citado, respecto a los motivos por los cuales considera que el documento
D1 (W003004498) no afecta la novedad de la solucién técnica propuesta en la solicitud de
patente No. P2004-000941, sin embargo, si estd afectado el nivel inventivo de la misma;
puesto que con el conocimiento existente en el estado de la técnica (a la fecha que se present6d
la solicitud), existia un conocimiento publico suficiente para que la solucién propuesta
resultara evidente para una persona especializada o experta en la materia técnica
correspondiente. Para que una invencién sea protegida por patente, la solicitud debe
cumplir con los tres requisitos que establece la ley que rige la materia, a saber: Novedad,
Nivel Inventivo y Aplicacion Industrial; de manera que si no concurren estos tres requisitos,
no puede ser protegida la invencién mediante una patente.

CONSIDERANDO 20°: Que del estudio integro del precitado informe presentado el dia 14
de marzo del 2019 por el experto independiente, esta alzada se forja el criterio de que en el
mismo se responden las irregularidades enunciadas en las letras b), c) y d) del considerando
15 de la presente resolucién; asi como cada una de las argumentaciones presentadas por las
hoy apelantes; por lo que debe ser acogida la solicitud de Nulidad Absoluta de la patente de
invencion P2004-000941 presentada por (...), ya que en dicho informe ha quedado
evidenciado que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo que establece el
articulo 6 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 21°: Que esta alzada considera que corresponde revocar la resolucién No.
115-2013 del 03 de julio del 2013, emitida por el Departamento de Invenciones, en virtud de
que la patente No. P2004-000941 denominada “SAL DE ACIDO FOSFORICO DE UN
INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV” cuyo titular es la entidad (...), no cumple
con los requisitos de patentabilidad que exige la Ley 20-00, conforme se indica en el informe
técnico emitido en fecha 14 de marzo del 2019 por el experto independiente.
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Resolucion No.0155-2019 de fecha 19/12/2019 relativo a la accion de nulidad contra el certificado
de registro No. P2019-00195 de la patente de invencion denominada PREPARACION SOLIDA
QUE COMPRENDE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA

CONSIDERANDO 09: Que el articulo 6 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece: “Nivel inventivo. Una invencion tiene nivel inventivo si para una persona especializada
0 experta en la materia técnica correspondiente, la invencion no resulta obvia ni se deriva de manera
evidente del estado de la técnica pertinente”.

CONSIDERANDO 10: Que la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial en su articulo 2
(modificado por el articulo 1 de la Ley No. 424-06) establece: “1) No se considera invencion, y
en tal virtud queda excluida de proteccion por patente de invencion, la materia que no se adeciie a la
definicion del Articulo 1 de la presente ley. En particular no se consideran invenciones los
siguientes: (...) h) “La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos,
su variacion de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate 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”

CONSIDERANDO 11: Que el articulo 3 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
establece que “Una invencion es patentable cuando es susceptible de aplicacion industrial, es
novedosa y tiene nivel inventivo”.

CONSIDERANDO 12: Que esta alzada ha podido constatar que en el Certificado de
Registro No. P20090195 que ampara la patente de invencién denominada
“PREPARACION SOLIDA QUE COMPRENDE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA”,
depositada por ante la ONAPI el dia 31 de julio del 2009, invocando prioridad de la
solicitud japonesa No. 023594/2007 de fecha 1lero. de febrero del 2007, se consigna lo
siguiente:

- CERTIFICADO DE PATENTE DE INVENCION NUMERO: P20090195.
- TITULO: PREPARACION SOLIDA QUE COMPRENDE ALOGLIPTINA Y
PIOGLITAZONA
- PROPIETARIO: (...)
- INVENTORES: (...)
- ENTRADA EN FASE NACIONAL: 31 DE JULIO DEL 2009
- FECHA DE EXPEDICION: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
- VIGENCIA: 20 ANOS
- VENCIMIENTO: 30 DE ENERO DEL 2028
- CLASE DE PATENTE: INVENCION
- REPRESENTANTE: (...);
- RESUMEN: SE PROPORCIONA UNA PREPARACION SOLIDA QUE CONTIENE EL
COMPUESTO (I), EN DONDE LA DEFINICION DEL COMPUESTO (I) ES COMO SE
DEFINE EN LA DESCRIPCION, Y PIOGLITAZONA, QUE ES UTIL COMO UN
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FARMACO TERAPEUTICO PARA DIABETES O SIMILAR Y SUPERIOR EN LA
PROPIEDAD DE DISOLUCION, ESTABILIDAD QUIMICA Y ESTABILIDAD EN LA
DISOLUCION. UNA PREPARACION SOLIDA QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES
PRIMERA Y SEGUNDA PARTES: (1) LA PRIMERA PARTE CONTIENE EL
COMPUESTO (I) O UNA DE SUS SALES, COMO EL PRIMER EXCIPIENTE, AZUCAR
O ALCOHOL DE AZUCAR, Y (2) LA SEGUNDA PARTE CONTIENE
PIOGLITAZONA O UNA DE SUS SALES Y, COMO EL SEGUNDO EXCIPIENTE,
AZUCAR O ALCOHOL DE AZUCAR.

(...)

CONSIDERANDO 14: Que a los fines de evaluar la nulidad de un registro, la autoridad
nacional debe retrotraerse al momento de la concesién de éste y valorar el examen de
registrablidad conforme lo establece la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 15: Que la hoy apelante solicita en sus conclusiones que sea revocada la
resoluciéon No. 112-2014 de fecha 06 de junio del 2014 emitida por el Departamento de
Invenciones de la ONAPI el cual rechaz6 la accién en nulidad interpuesta contra la patente
P2009-0195, y “....en consecuencia declarar nula la Patente de Invencion No. P2009-0195....
dictada por el Departamento de Invenciones...... en violacién de los articulos 1, 2, 3 y 6,
por carecer de nivel inventivo y constituir una yuxtaposicion de invenciones y en
consecuencia, en razén de lo argumentado y probado en el presente recurso”.

CONSIDERANDO 16: Que la hoy apelante fundamenta su recurso de apelacion
administrativa en que “las partes que componen la invencién protegida mediante la
Patente de Invenciéon No. P2009-0195 (combinaciéon de los farmacos alogliptina y
pioglitazona) estaba sugerida en el estado de la técnica, en especial, en los documentos
identificados como D1 y D2, a partir de los cuales se evidencia claramente que la referida
invenciéon no posee nivel inventivo, puesto que no se observa un efecto inesperado ni
demuestran la estabilidad de degradaciéon y propiedad de disolucién de estos farmacos.
Por tanto al evaluar dichos documentos a la luz de la Patente No. 2009-0195, se podra
identificar las siguientes similitudes: a) Los tres consisten en una preparacion sélida; b) D1
y D2 revelan tabletas bicapas y P2009-0195 una tableta multicapa; c) D1 divulga una
vildagliptina y D2 es un antidiabético; mientas que la primera parte de P2009-0195 es una
alogliptina + manitol; d) D1 es una combinacién de pioglitazona + aztcares (lactosa o
sacarosa) y D2 es una combinacién de pioglitazona + azudcar (lactosa, manitol); mientras
que la segunda parte de P2009-0195 es pioglitazona + lactosa o manitol”.

CONSIDERANDO 17: Que para una mejor comprension del caso, esta alzada considera
pertinente enlistar las familias de farmacos que se utilizan para tratar la diabetes tipo 2 y
para ello presenta el siguiente cuadros2:

32 https://diabetesmadrid.org/farmacos-diabetes-tipo-2/
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(..))

CONSIDERANDO 19: Que tal como se verifica en el listado que antecede, existen varios
esquemas de tratamientos que se pueden originar por la combinacién de farmacos.

CONSIDERANDO 20: Que lo que se analiza ante una accion en nulidad es si el registro
per se es valido o no en razén de aspectos procedimentales y de fondo legalmente
establecidos. En virtud de las argumentaciones esbozadas por la hoy apelante y de manera
particular en lo que se refiere a que la invencién protegida mediante la Patente de
Invencién No. P2009-0195 estaba sugerida en el estado de la técnica; en consideracién al
tecnicismo que envuelve el presente caso y a los fines de esta alzada estar debidamente
edificada, solicit6 a la Directora del Departamento de Invenciones que un técnico distinto
al que emitié el dictamen de concesién de la patente, realizara una evaluacién de la
solicitud y emitiera un informe detallado de cada uno de los documentos depositados en
ocasion de la accion en nulidad; asi como de los depositados como anexo del presente
recurso de apelacion administrativa.

(..)

CONSIDERANDO 22: Que en el presente caso se precisa resaltar el hecho de que antes del
dia lero. de febrero del 2007, fecha de prioridad de la solicitud P2009-0195, objeto de este
recurso, se encontraban en el estado de la técnica articulos cientificos que comentaban
sobre la combinacién de Inhibidores de la DPP-4 como es la alogliptina, junto con otros
farmacos antidiabéticos. Para citar algunos ejemplos nos remitimos al articulo publicado
en el afio 2006 por el Departamento de Medicina de la Universidad de Birmingham, que
realiza una revision de varias publicaciones referidas a esas combinaciones; lo cual para el
presente caso resulta muy ttil, ya que muestra que dicha asociacién era mas que conocida
y experimentada clinicamente.

CONSIDERANDO 23: Que en la precitada publicacién, entre otras cosas, se indica que
“los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4) mejoran la capacidad del cuerpo para
controlar la glucosa en la sangre al aumentar los niveles activos de hormonas incretinas.
Su mecanismo de accion es distinto de cualquier clase existente de agentes
hipoglucemiantes orales. Controlan el nivel elevado de glucosa en la sangre activando la
secrecion de insulina pancredtica, suprimiendo la secrecién de glucagén pancreético y
sefialando al higado para reducir la produccién de glucosa. Los principales inhibidores de
DPP-4 han mostrado reducciones clinicamente significativas de HbAlc hasta 1 afio de
tratamiento y ofrecen muchas ventajas potenciales sobre las terapias existentes para la
diabetes, incluido un bajo riesgo de hipoglucemia, ningtin efecto sobre el peso corporal y
el potencial, basado en animales e in vitro. Son eficaces como monoterapia y también en
combinacion con agentes antidiabéticos comtinmente recetados y son adecuados para la
administracion oral una vez al dia. En consecuencia, muchos inhibidores de DPP-4, como
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vildagliptina (Galvus; LAF-237), sitagliptina (Januvia; MK-0431) y saxagliptina (BMS-
477118) han avanzado a ensayos clinicos en humanos en etapa tardia. Esta revision se baso
en una buasqueda sistematica en MEDLINE33 de publicaciones realizadas sobre el tema y
para ello se indicaron como palabras clave: inhibidor de DPP-4; vildagliptina (LAF-237);
sitagliptina (MK-0431); saxagliptina (BMS-477118); y diabetes tipo 2 estableciendo como
fecha tope agosto de 2006. En adicion a ello se consultaron resimenes de reuniones, ya que
gran parte de los datos actualmente sélo existen en forma de resumen. Asi mismo se
indica en la publicacion que los inhibidores de DPP-4 parecen tener un gran potencial para
el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero el tiempo dira si esto se realizara. Si bien no
reducen la glucosa en mayor medida que las terapias existentes, ofrecen muchas ventajas
potenciales, incluida la capacidad de lograr reducciones sostenibles de HbAlc con un
agente bien tolerado que tiene un bajo riesgo de hipoglucemia y sin aumento de peso, y
que puede administrarse como una dosis oral una vez al dia”.

CONSIDERANDO 24: Que en cuanto a las técnicas de fabricacion de farmacos de
liberacion controlada, la literatura en el estado de la técnica es amplia y precede a la fecha
de solicitud de la patente objeto de este recurso. Se puede facilmente encontrar literatura,
no patente, que detalla los mejores pasos y excipientes para obtener tal o cual resultado,
inclusive desde hace varias décadas existe una publicaciéon especializada. Por ello al
momento de analizar la altura inventiva de una patente que reivindica una tableta de
liberaciéon prolongada, es preciso evaluar si lo reivindicado no pertenece a lo que el
experto en la técnica conoce del arte previo, es decir, técnica farmacéutica conocida. Por
citar un ejemplo, nos remitimos al articulo publicado en el Journal of Control Release
(Liberacion Controlada) en el afio 1987 y citado en el informe técnico solicitado por esta
alzada (incluido textualmente en el considerando 21 de la presente resolucién), en el cual
se describen los criterios que debe tomar en cuenta el formulador al momento de
seleccionar la técnica y los excipientes mas adecuados para liberacion controlada en
formas orales.

CONSIDERANDO 25: Que luego de analizar el informe técnico asi como el contenido de
diversas literaturas, esta alzada forja el criterio de que la patente P2009-0195 constituye un
esquema de tratamiento sustentado en la combinacion de farmacos ya conocidos, lo cual
de acuerdo a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
(modificado por el Articulo 1 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006), son
soluciones que quedan excluidas de proteccién por patentessy por tanto la misma no

33 Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Versién automatizada de Index
Medicus, Index to Dental Literature e International Nursing Index, que recoge referencias
bibliograficas de los articulos publicados en miles de revistas médicas.

34 Materia excluida de proteccion por patente de invencidn. 1) No se considera invencion, y en
tal virtud queda excluida de proteccion por patente de invencién, la materia que no se adecte a la
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constituye objeto de invencién patentable. En adicién a ello se precisa resaltar que la
combinacién de los fdrmacos alogliptina y pioglitazona en una preparacion sélida, en una
sola pildora multicapas, con excipientes ya conocidos, cuyo propésito es facilitar una
mayor difusién de los principios al interior de pacientes diagnosticados con “Diabetes tipo
2”; es una solucién evidente para los expertos en la materia.

CONSIDERANDO 26: Que independientemente de los argumentos expuestos por
INFADOMI respecto a las solicitudes de formulaciones farmacéuticas, las cuales deben ser
analizadas de manera particular caso a caso en cada jurisdicciéon; en la Republica
Dominicana los antecedentes de asociaciones, yuxtaposiciones o métodos de tratamiento,
no son precisamente los argumentos fundamentales para el analisis del presente caso,
puesto que lo que se debe verificar es si la solicitud de patente P2009-0195 esta o no
afectada de obviedad o lo que equivale decir falta de altura inventiva, por reproducir
técnicas farmacéuticas corrientes. Todo ello en adicién al debido andlisis que se hace sobre
el efecto esperado de la asociaciéon de dos moléculas conocidas en el estado del arte; de
manera que se evite conceder altura inventiva a meras yuxtaposiciones que son de facil
formulacién por el efecto en la materia.

CONSIDERANDO 27 Que en adicién a lo precedentemente indicado, esta alzada precisa
sefialar que en el caso de las patentes conocidas como secundarias, es decir, aquellas que
reivindican nuevas propiedades en productos previamente contenidos en el estado de la
técnica, sea por la via de asociacién con excipientes, asociacion con otras entidades
quimicas previamente divulgadas o nuevas dosificaciones o vias de administracién, se
precisa de un examen riguroso de la altura inventiva. De no hacerlo se estaria
concediendo un premio via el incentivo de la exclusiva que confiere una patente, con muy
bajo esfuerzo intelectual que podria ser realizado por cualquier experto en la técnica. Es de
interés citar a este punto jurisprudencias coincidentes con lo antes descrito, como es por
ejemplo lo fallado por la Suprema Corte de los Estados Unidos, en ocasién del caso KSR
INTERNATIONAL CO., PETITIONER v. TELEFLEX INC. ET AL. “Construimos y
creamos al traer a la realidad palpable que nos rodea, nuevas obras basadas en el instinto,
la l6gica simple, inferencias ordinarias, ideas extraordinarias y a veces genialidades. De
manera que una vez dichas obras entran al acervo comdn del conocimiento, definen el
umbral a partir del cual la innovacién comenzard nuevamente. Y asi como se espera que
en el curso natural, se continte progresando a partir de esos logros, los resultados
ordinarios de innovacién no son los sujetos de proteccién por patente. De otro modo, las
patentes desincentivarian en vez de promover el progreso en técnicas ttiles.” 35

CONSIDERANDO 28: Que de modo referencial, vale sefialar que atin en jurisdicciones con
criterios mds laxos respecto a la altura inventiva, los 6rganos de apelacion en sede

definicién del Articulo 1 de la presente ley. En particular no se consideran invenciones los
siguientes: (...) f) Los métodos terapéuticos o quirargicos para el tratamiento humano o animal, asi
como los métodos de diagnéstico;

35https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf
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administrativa van conformando una jurisprudencia dirigida a declarar como obvio, y por
ende no patentable, todo procedimiento que un experto en la técnica seguiria con el fin de
obtener un resultado concreto para el cual prevé posibilidades de éxito. Més atn, tienden
a agregar que no se precisa de una certeza de éxito para afirmar la obviedad, sino que el
hecho mismo de que el experto recurra a técnicas conocidas aplicadas a entidades
quimicas divulgadas con la expectativa de un resultado determinado, es indicativo de
obviedad. “..... En otras palabras, la evidencia no sélo esta disponible cuando los
resultados son claramente predecibles, sino también cuando hay una expectativa
razonable de éxito. No es necesario establecer que el éxito de una solucién prevista de un
problema técnico era predecible con certeza. Para hacer obvia una solucién, es suficiente
establecer que la persona experta habria seguido las ensefianzas de la técnica anterior con
una expectativa razonable de éxito” 36

CONSIDERANDO 29: Que la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), citando a Cook,
Boyle y Jabbari ha sefialado que “Si se aceptan las reivindicaciones de una composicion
después de concedida la patente sobre el ingrediente activo pertinente, el titular de la
patente podria extender artificialmente el plazo de proteccion que conferia la patente
basica. A menos que la composicién (la que a menudo consiste en la mezcla simple de los
componentes) incluya elementos que generen un producto verdaderamente nuevo e
inventivo, una composiciéon farmacéutica deberia considerarse en general anticipada por el
o los ingredientes activos que contiene, y no patentable”37.

CONSIDERANDO 30: Que esta alzada precisa destacar que cuando se reivindican
composiciones constituidas por asociaciones de principios activos conocidos, cuyo objetivo
es obtener una tableta monodosis, que ademas integra técnicas de liberacion controlada; el
hecho de que ambos principios activos han sido divulgados previamente bajo patentes ya
concedidas y en adicién a ello han alcanzado registro sanitario, encontrdndose en pleno
uso médico; en casos con estas caracteristicas, la evidencia clinica derivada del uso de
ambos compuestos por separado, anticipa los resultados que tendria una monodosis. Es
decir, que el médico por légica clinica corriente, podria pensar en administrar a un
paciente dos fdrmacos destinados a un mismo efecto terapéutico, con el propédsito de
obtener sinergias; por lo que el hecho de asociarlos en una monodosis es de por si obvio, a
menos que medie alguna dificultad técnica en dicha asociacion.

CONSIDERANDO 31: Que respecto a lo indicado por la entidad (...) en cuanto a que el
uso de sorbitol o manitol es novedoso o que reviste altura inventiva la adicién de tales
elementos al compuesto reivindicado, esta alzada precisa indicar que ambos son
excipientes de uso comun en la formulacién farmacéutica. Nos remitimos a lo indicado en
el articulo publicado en Pharmaceutical Delivery Technology en el afio 200238, el cual

36 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr i d 7 1.htm

37 http:/ /apps.who.int/medicinedocs/es/d /Js4918s/8.4.html

38 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /12066573
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refiere que existen varios excipientes que pueden ser utilizados para la formulacién de
tabletas de liberacién controlada, como por ejemplo la lactosa. En otro articulo de la misma
publicacién cientifica, realizado en el afio 200139, se explica el uso de manitol en la
formulacién, para generar matrices de liberacién prolongada. Todos estos anticipan la
invenciéon y algunos inclusive son de fechas anteriores a las de los documentos
identificados como D1 y D2.

CONSIDERANDO 32: Que esta alzada considera que corresponde revocar la resoluciéon No.
112-2014 del 06 de junio del afio 2014, emitida por el Departamento de Invenciones, en
virtud de que la patente No. P2009-0196 denominada “PREPARACION SOLIDA QUE
COMPRENDE ALOGLIPTINA Y PIOGLITAZONA)” cuyo titular es la entidad (...), no
cumple con los requisitos de patentabilidad que exige la Ley 20-00, conforme se indica en el
informe técnico emitido en fecha 08 de marzo del 2019.

2.12 Modelo de Utilidad

2.12.1 Caducidad de Modelo de Utilidad

Resolucion No. 0071-2017 de fecha 03/11/2017 relativa a la solicitud de registro de modelo de
utilidad PROGRAMADOR DIGITAL DE HORARIO bajo expediente No. U2013-013

CONSIDERANDO 5: Que en el caso de autos es preciso referirnos a la definicién que la
ley nacional asigna a la figura del modelo de utilidad, en este orden el articulo 49 de la Ley
No.20-00 preceptta que “Se considera como modelo de utilidad, cualquier nueva forma,
configuracion o disposicion de elementos de algiin artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo
u otro objeto, o de alguna otra parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacion o fabricacion del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o
efecto técnico que antes no tenia”.

(..)

CONSIDERANDO 9: Que de acuerdo a lo consignado en el articulo 22 de la ley No. 20-00
sobre Propiedad Industrial “1) El solicitante deberd pagar la tasa de examen de fondo de la
solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de aparicion del aviso de
publicacion de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse pagado la tasa, la solicitud caerd de
pleno derecho en abandono y se archivard de oficio”. Que esta alzada deja constancia que la
férmula legal estipulada bajo este articulo es particular toda vez que no media la exigencia
de emisién de resoluciéon previa para que de plano opere el efecto del abandono. Por lo
cual verificado el transcurso del tiempo sin observar el solicitante el requisito exigido del

39 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed /11448051
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pago del examen de fondo en el tiempo estipulado la solicitud caera de pleno derecho en
abandono y se archivara de oficio.

(..))

CONSIDERANDO 11: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
asi como lo establecido en la ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial que regula esta
materia, en el presente caso, el solicitante no realiz6 en tiempo oportuno el pago de la tasa
de examen de fondo para lo cual contaba con un plazo de doce meses a partir de la
publicacién de la solicitud, esto es a partir de 15 de diciembre del 2014, de manera que
esta alzada estima que procede la confirmacién de la declaracién de abandono de la
solicitud No. U2013-0137 correspondiente a la Patente de Modelo de Utilidad titulada
“PROGRAMADOR DIGITAL DE HORARIO”, en virtud de lo dispuesto en el articulo 22
numeral (1), ya antes citado.

2.13 Diseiios Industriales

2.13.1 Definicién

Resolucion No.0125-2014 de fecha 09/09/2016 relativa al registro No. D2010-0268 del 07
de septiembre del 2010 correspondiente al diserio “ABREBOTELLAS”

CONSIDERANDO 30: Que la proteccion que confiere el disefio industrial s6lo concierne al
aspecto del producto, esto es, su fisonomia, es decir, no debe cumplir funcién utilitaria,
sino tan solo estética. Dicho de otro modo, los disefios industriales se limitan
exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las caracteristicas
técnicas o funcionales del mismo. Lo que significa que se protegen a titulo de disefio s6lo
las caracteristicas del aspecto exterior; por lo que resulta incorrecto lo indicado por la parte
hoy recurrida de que tiene un titulo cuya proteccién abarca lo ergonémico, la utilidad y el
material del cual est4 elaborado el disefio.

Resolucion No.0027-2018 de fecha 13/04/2018 relativo a la accion de nulidad del diserio
industrial No. D2011-0357 CUBITOS DE CALDO (CALDOS),

CONSIDERANDO 06: Que el articulo 54 de la Ley 20-00 (Modificado por el articulo 5 de la
Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006) en su numeral 1 establece que “Se considerard
como disefio industrial cualquier reunion de lineas o combinaciones de colores o cualquier forma
externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesania,
incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el
embalaje, la presentacion, los simbolos grificos y los caracteres tipogrificos, con exclusion de los
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programas informdticos, para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de
dicho producto”

CONSIDERANDO 07: Que la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) al
definir los disefios industriales, indica que: “Se refiere al derecho garantizado en muchos paises,
de acuerdo a un sistema registral, para proteger los originales, decorativos y no funcionales
caracteres distintivos de un articulo o producto industrial que resulte de una actividad de diserio” 40

2.13.2 Requisitos para su proteccion

Resolucion No.0027-2018 de fecha 13/04/2018 relativo a la accion de nulidad del diserio
industrial No. D2011-0357 CUBITOS DE CALDO (CALDOQOS)

CONSIDERANDO 14: Que la novedad y la singularidad son dos requisitos legales que
deben cumplirse para la obtencién de un derecho de exclusiva en relaciéon a un Disefio
Industrial, por lo cual esta alzada procedera a la evaluaciéon de ambos requisitos.

CONSIDERANDO 15: Que el requisito de la novedad constituye una cualidad esencial
para la proteccion del disefio industrial, lo que implica que en el disefio industrial debe
haber un cambio en el producto al que se aplique, dotandolo de una apariencia estética
distinta a la que tenia. Se considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado
momento, lo que se diferencia de lo que existe. Para establecer si un disefio industrial
posee novedad, deberd compararse la impresiéon en conjunto del disefio solicitado con
otros existentes en el momento de la solicitud y en dicha comparacién se considerard que
es nuevo el disefio que no es idéntico a otro, que posee diferencias de otro; es por ello que
para juzgar la novedad de un disefio industrial hay que comparar las creaciones de forma
cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existentes en el momento
al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparacion resulta que la
creacion de forma no estd comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas
a la industria, la misma serd nueva y por tanto la solicitud cumple con el requisito legal de
la novedad.

40 Diseno Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N° 476 (E) ISBN
92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.
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2.13.3 Caducidad de Diseiios Industriales

Resolucion No. 0049-2020 de fecha 31/07/2020 relativa a la solicitud de registro de disefio
industrial ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL bajo expediente No. D2011-0213

CONSIDERANDO 10: Que el numeral 2 del articulo 67 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial establece que “2) El registro de un diserio industrial podrd ser prorrogado por dos
periodos adicionales de cinco afios cada uno, mediante el pago de la tasa de prérroga establecida” y
el numeral 3 de dicho articulo establece que “3) La tasa de prorroga deberd ser pagada antes de
vencer el periodo de vigencia que se prorroga. También podrd pagarse dentro de un plazo de gracia
de seis meses posteriores al vencimiento, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el
plazo de gracia, el registro mantendrd su vigencia plena”

CONSIDERANDO 11: Que el articulo 69 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
(modificado por el articulo 9 de la Ley 424-06 del 06 de noviembre del 2006) dispone que
“Serdan aplicables a los diserios industriales las disposiciones relativas a patentes de invencion,
contenidas en los Articulos 10, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 y 38, en cuanto corresponda”

CONSIDERANDO 12: Que el articulo 34 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
(modificado por el articulo 4 de la Ley 424-06 del 06 de noviembre del 2006) en su numeral
5 preceptua lo siguiente: “Las patentes caducardin de pleno derecho en los siguientes casos: a) Al
término de su vigencia; b) Por falta de pago de las tasas para mantener su vigencia. El titular tendrd
un plazo de gracia de ciento ochenta (180) dias para abonar la tasa adeudada, a cuyo vencimiento se
operard la caducidad”

CONSIDERANDO 13: Que en el proceso de registro de un Disefio Industrial debe
observarse de manera estricta lo estipulado por la Ley que rige la materia, a los fines de
garantizar la observancia del principio de legalidad que rigen los actos de la
administracion. Que en tal sentido y con independencia de otros requerimientos legales
que demanda este proceso, el pago de la tasa de proérroga del registro de un Disefio
Industrial es un requisito fundamental que puede determinar el que un registro se
encuentre vigente o no.

CONSIDERANDO 14: Que la caducidad provoca la extinciéon del derecho sobre una
solicitud o sobre un registro ya otorgado, segin sea el caso. Bajo esta premisa la Ley No.
20-00 en su articulo 34 numeral 5 letra b) establecié sancionar con la caducidad de pleno
derecho los Disefios Industriales cuando incumplan con la obligacién de pago de la tasa de
mantenimiento de vigencia (renovacién). Esta circunstancia determina que verificado este
supuesto normativo se extinga el derecho que otorga el registro.

CONSIDERANDO 15: Que siendo la solicitud del Diseio Industrial titulado
“ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL”, registrada bajo el expediente No. D2011-0213,
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depositada en la ONAPI el dia 06 de julio del 2011 y concedido mediante la resolucion
No. 053-2012 de fecha 29 de febrero del 2012, con una duracién de cinco (05) afios,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud; el pago de la tasa de prérroga
(renovacion) debi6 realizarse antes de que venciera el periodo de vigencia, esto es, antes
del 06 de julio del afio 2016, disponiendo la hoy apelante de seis (06) meses adicionales, en
virtud del tiempo de gracia que establece el numeral 3 del articulo 67 de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial; por lo que disponia hasta el dia 06 de enero del 2017 para realizar su
pago, con el recargo correspondiente. Que como se ha verificado, la apelante no efectu6 el
pago correspondiente a la prérroga (renovacion) de su registro dentro del plazo
establecido por la ley, el cual ya estd ampliamente vencido.

CONSIDERANDO 16: Que la hoy apelante indica que la falta de conocimiento, su poca
experiencia en el manejo de estos procesos y su situaciéon de salud contribuyeron a la falta
de pago de la tasa de prorroga de su registro; sin embargo, es preciso sefialar que por
aplicacion supletoria dispuesta por el articulo 69 de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial, el precitado articulo 34 de la Ley 20-00 (modificado por el articulo 4 de la Ley
424-06 del 06 de noviembre del 2006) en su numeral 5 es muy claro al indicar que la falta
de pago de tasas para mantenimiento de vigencia produce de pleno derecho la caducidad.

CONSIDERANDO 17: Que las razones presentadas por la hoy recurrente no incide en
casos como el actual, dado que el mismo esta basado en una caducidad que opera de pleno
derecho, de conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia; de manera que
las referidas circunstancias no eximen a la hoy apelante del pago de la tasa de
mantenimiento de vigencia que debidé efectuar en tiempo oportuno y que le hubiese
permitido mantener los derechos que le fueron conferidos sobre el disefio industrial
denominado “ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL” y por tanto debi6 tomar las medidas
de lugar a fin de que no se le venciera el plazo que le otorga la ley para tales fines.

(...)

CONSIDERANDO 19: Que al operar de pleno derecho la caducidad por la falta de pago
de tasa de mantenimiento de vigencia; si el solicitante o titular, segtin sea el caso, no
efecttia el pago de tasa de mantenimiento o lo efecttia fuera del plazo que le otorga la ley,
esto no cambia en nada las circunstancias de la solicitud o del registro, puesto que la
caducidad es una disposicion legal de caracter categérico y por tanto no existe manera de
revertir sus efectos.

CONSIDERANDO 20: Que por las razones anotadas, luego de haber analizado los
argumentos que se exponen en el recurso y los documentos que reposan en el expediente,
esta alzada ha podido verificar que, en efecto, el registro No. D2011-0213 que ampara el
disefio industrial denominado “ROMPECABEZA TRIDIMENSIONAL” se encuentra
caduco al tenor de lo dispuesto en los articulos 67.3 y 34.5 letra b) de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial.

195 | Pagina



2.13. 4 Nulidad de Diseiios Industriales
i)Legitimidad

Resolucion No.0125-2014 de fecha 09/09/2016 relativo al registro No. D2010-0268 del 07
de septiembre del 2010 correspondiente al diserio “ABREBOTELLAS”

CONSIDERANDO 11: Que la parte recurrida afirma que el presente recurso de apelacion
debe ser declarado inadmisible por falta de interés y calidad para efectuar la solicitud de
anulacién, ya que la recurrente no tiene registrado en ningtn pais del mundo modelo
industrial igual o parecido al inventado por el hoy recurrido. En este sentido se hace
necesario aclarar que ademas de que la accién en nulidad no se interpuso basada en el
mejor derecho de un tercero, la hoy apelante fue parte del proceso llevado a cabo en
primer grado y al no estar de acuerdo con la decisién dada por la Direccién de Invenciones
depositd su recurso de apelacién, lo cual hizo en tiempo hébil conforme lo establecido en
el articulo 157 de la Ley No. 20-00 que regula esta materia; por lo que, se encuentra
facultada para incoar el recurso de apelacion.

CONSIDERANDO 12: Que el presente caso se trata de la solicitud de nulidad de un
registro cuyo fundamento es que el disefio carece de novedad y de singularidad, siendo
estos dos aspectos parte intrinseca para la obtencién de un derecho de exclusiva en Disefio
Industrial. No se trata de una accién en nulidad basada en el mejor derecho de un tercero,
ni tampoco se trata de aspectos referentes a invenciones efectuadas en ejecuciéon de
contrato o por un empleado o un inventor, que son los aspectos regulados por los articulos
7,8 y 9 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, los cuales fueron erréneamente
invocados por la hoy recurrida; porque los mismos se refieren a casos que versan sobre la
proteccién de las Invenciones y Derecho a la Patente de Invencion.

CONSIDERANDO 13: Que si bien es cierto que a la luz del articulo 69 numeral 1 de la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial, el articulo 34 de dicha ley (Derogado y sustituido por el
Articulo 4 de la Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006), es aplicable supletoriamente
a los disefios industriales; no menos cierto es que el supuesto del numeral 2, invocado por
la parte recurrida, no aplica en el presente caso, toda vez que la accién en nulidad
interpuesta contra el registro del Disefio Industrial D2010-0268 fue sobre la base de los
requisitos intrinsecos (novedad y singularidad) y no sobre la base de afectaciéon de un
derecho preexistente. La norma que rige para el caso que hoy nos ocupa son los articulos
68 y 156 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

CONSIDERANDO 14: Que la parte recurrida invoca el precitado articulo 34 con el
propésito de fundamentar que la hoy apelante no es “parte interesada” en el proceso y por
ende no tiene calidad para accionar contra el registro D2010-0268 que ampara el Disefio
Industrial “Abrebotellas”. A pesar de la errénea invocacién de dicho articulo, el articulo 68
de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, que es la norma que rige el presente caso,
contiene una redaccién similar, en cuanto a quiénes pueden ejercer el derecho de elevar
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accion en nulidad y en tal sentido establece que: “A pedido de cualquier persona
interesada....”. Se considera parte interesada aquella cuyos intereses legitimos, individuales
o colectivos, puedan resultar afectados por la resolucién y se apersonen en el
procedimiento en tanto no haya recaido resoluciéon definitiva. En términos generales, la
accion en nulidad puede ser ejercida por cualquier persona, esto es, la que figure como tal
en la instancia; siempre y cuando se refiera a aspectos intrinsecos para ser beneficiario de
un derecho sobre un disefio industrial, como ocurre en el caso que hoy nos ocupa.

ii) Causal de Nulidad: Requisitos de Registrabilidad

Resolucion No.0125-2016 de fecha 09/09/2016 relativo a la accion de nulidad del diserio
industrial No. D2010-0268 “ABREBOTELLAS” del 07 de septiembre del 2010

CONSIDERANDO 22: Que el requisito de la novedad constituye una cualidad intrinseca y
esencial para la proteccion del disefio industrial, por lo que el disefio industrial implica
que debe haber un cambio en el producto al que se aplique, dotdndolo de una apariencia
distinta a la que tenia; debe conferir un valor agregado al producto en su apariencia
estética. Se considera como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento, lo
que no ha sido copiado, es decir, lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del
disefio industrial. De igual forma se considera nuevo lo que se diferencia de lo que existe,
0 sea, si en el momento de la presentacién de la solicitud no es conocido por las personas
de cuyo conocimiento depende la existencia de la noved