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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

LaPRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de |os recursos de
casacion en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz, presidente,
Samuel Arias Arzeno, Vanessa Acosta Peraltay Napoledn Estévez Lavandier, asistidos del secretario general,
en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, en fecha
26 de agosto de 2022, afio 179.° de la Independenciay afio 160.° de la Restauracion, dicta en audiencia publica,
la siguiente sentencia:

En ocasion del recurso de casacion interpuesto por Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI),
institucién del Estado dominicano adscritaa Ministerio de Industriay Comercio, creada por la Ley nim. 20-00
del 8 de mayo de 2000, sobre Propiedad Industrial, con su sede principal en la App1



ADD?2 de esta ciudad; debidamente representada por su director general, Lcdo. per2
dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral nim. cgp1

2, domiciliado y residente en esta ciudad; quien tiene como abogados constituidos y apoderados a los L cdos.

Jeannette Almanzar Reynoso, Lidia Mercedes Tejada Bueno y el Dr. José Ramoén Frias Lopez, titulares de las

cédulas de identidad y electoral nUms. cgp2 CED3 Y CED4 respectivamente, con
estudio profesional en la consultoria juridica de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI),
ubicadaen la App4 de esta ciudad.

Figura como parte recurrida BIOFILM, S.A., una empresa constituida y organizada conforme alas leyes de
Colombia, con su domicilio socia y asiento principal ubicado en App5 ciudad de Bogota,
Colombia; quien tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los L cdos. del Pilar
Troncoso, Vanessa Cabrera, Jaime Lambertus y Alexander Rios, portadores de las cédulas de identidad y
electoral nims. ceps CED6 CED7 Y CEDS8 respectivamente, con
estudio profesional abierto enla Apps ADD7 de esta ciudad.

En ocasion del recurso de casacion figuran como interviniente voluntario, la Asociacion de Industrias
Farmacéuticas Dominicanas, Inc. (INFADOMI), asociacion sin fines de lucro organizada y existente de
conformidad con la Ley nim. 122-05 sobre Asociaciones sin Fines de Lucro, con su domicilio social en la

ADDS de esta ciudad; debidamente representada
por su directora gjecutiva pers dominicana, portadora de la cédula de identidad y electoral nim.
CED9 domiciliada en esta ciudad; quien tiene como abogados constituidos alos Lcdos. Marcos Pefia
Rodriguez, Brenda Recio Pérez, Laura Medina Acostay Ricardo Gonzélez Rodriguez, titulares de las cédulas
de identidad y electoral nUms. cgp10 CED11 CED12 Y CED13
respectivamente, con estudio profesional abierto en comin en la oficina“Jiménez Cruz Pefia’, localizada en la
ADD10 de esta
ciudad

Contra la sentencia civil nim. 574/13, dictada el 31 de julio de 2013, por la Segunda Sala de la Camara Civil y
Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional, cuyo dispositivo copiado textualmente, dispone o
siguiente:

PRIMERO: DECLARA bueno y valido, en cuanto alaforma el recurso de apelacién, interpuesto por entidad
Biofilm, S. A. mediante acto No. 720/2012, de fecha once (11) del mes de octubre del afio 2012, instrumentado
por el ministerial PER6 de estrado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia,
contralaresolucion No. 00069-2012, de fecha ocho (08) del mes de agosto del afio dos mil doce (2012), dictada
por el Director General de la Oficina Naciona de Propiedad Industrial (ONAPI). SEGUNDO: ACOGE en
cuanto al fondo el recurso descrito anteriormente y en consecuencia REVOCA |a resolucion impugnada, por 1os
motivos antes expuestos. TERCERO: ACOGE la solicitud de compensacién del plazo de vigencia del
certificado de patente de invencién No. P2004000915 titulada“METODO PARA DEPOSITAR CON VAPOR
UNA CAPA TRANSPARENTE DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO SOBRE SUSTRATOS COMO
LASBANDAS’, redlizadalaentidad BIOFILM S. A. en consecuencia se ORDENA la extension de lavigencia
de dicho certificado por tres (3) afios méas alla de su vigencia original, por los motivos expuestos. CUARTO:
ORDENA ala Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), que emita la correspondiente modificacion
del certificado de patente de invencidn, para que conste la extensién del plazo. QUINTO: CONDENA ala parte
recurrida la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), a pago de las costas del procedimiento afavor



delasLicdas. Mariadel Pilar Troncoso, Vanessa Cabrera, Jaime Lambertus y Alexander Rios, quienes hicieron
laafirmacion derigor.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE:

(A) En el expediente constan depositados: a) memorial de casacion de fecha 19 de septiembre de 2013,
mediante el cual |a parte recurrente invoca los medios de casacion contra la sentencia recurrida; b) memoria de
defensa de fecha 7 de noviembre de 2013, mediante el cual €l recurrido invoca los argumentos en defensa de la
sentencia impugnada; y c) dictamen de la procuradora general adjunta, Casilda Béez Acosta de fecha 18 de
marzo de 2014, donde expresa que deja se acoja el recurso de casacion interpuesto por la parte recurrente.

(B) Esta Sala, en fecha 21 de noviembre de 2018, celebré audiencia para conocer del indicado recurso de
casacion, en lacual estuvieron presentes |os magistrados que figuran en el acta levantada al efecto, asistidos del
secretario y del ministeria de turno, asi como, fueron notificadas | as partes para su comparecencia; quedando el
asunto en fallo reservado para una proxima audiencia.

(C) En ocasién del conocimiento del recurso de casacion el magistrado Justiniano Montero Montero, miembro
de esta Sala, formaliza su inhibicion por figurar en la sentencia impugnada, solicitud que fue admitida por sus
pares.

LA PRIMERA SALA DESPUES DE HABER DELIBERADO:

1)En el presente recurso de casacion figura como parte recurrente Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI), y como parte recurrida BIOFILM, S. A., Del estudio de la sentenciaimpugnaday de los documentos
a que ella se refiere, se verificalo siguiente: a) la hoy recurrida solicitd en fecha 31 de mayo de 2004, al
Departamento de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la proteccién de la
patente de invencion titulada: “Método para depositar con vapor una capa transparente de barrera de 6xido de
aluminio sobre sustratos como las bandas” correspondiente a la patente num. P2004000915, |la cual fue
concedida el 26 de octubre de 2011, mediante resolucion nim. 180-2011; b) BIOFILM, S. A., en fecha 26 de
enero de 2012, solicitd al departamento mencionado la compensacion del plazo de vigencia del certificado de
patente de invencion nim. P2004000915; c¢) que dicha solicitud fue declarada inadmisible por el Departamento
de Invenciones de la ONAPI, mediante oficio de fecha 17 de febrero de 2012; d) el solicitante apel 6 por la via
administrativa dicha resolucion ante el Director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, la cual
rechazo el recurso y confirmoé la decision resolucion num. 0069-2012, del 8 de agosto de 2012; e) que €l
solicitante original, hoy recurrido, apel6 dicha resolucién ante la Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial
de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional, la cual acogi6 el recurso, revoco la resolucién, acogi6 la
solicitud en compensacion de plazo de vigencia del certificado de patente de invencion y ordend la extension de
su vigencia por 3 aflos mas, a través del fallo nim. 574/13, del 31 de julio de 2013, ahora impugnado en
casacion.

2)Antes del examen de |os medios de casacion planteados por |a parte recurrente contra la sentenciaimpugnada,
procede ponderar la solicitud realizada por el recurrido en el ordinal primero del dispositivo de su memorial de
defensa donde solicita excluir los anexos 11, 111, 1V, V1 y VII depositados junto al memoria de casacion debido
aque no se han depositado ante la corte a qua.



3)En ese contexto, tal y como indicala parte recurrida, ante esta Corte de Casacién no puede depositarse ningiin
elemento probatorio que no haya sido aportado a tribunal del cual proviene la sentenciaimpugnada, puesto que,
al no comportarse la presente via recursoria como un tercer grado de jurisdiccion, no se permite juzgar
nuevamente los hechos de la causa sino solo las decisiones objetadas en cuanto a la debida aplicacion de laley,
lo que implica que esta Suprema Corte de Justicia debe estatuir en las mismas condiciones en las que se
encontraba lajurisdiccion a qua.

4)Por tanto, la procedencia de dicho pedimento de exclusién seré valorado al momento de examinar el agravio
expuesto en los medios de casacién planteados por el recurrente, por 1o que procede diferir su analisis a ese
momento por ser & oportuno.

5)La parte recurrente invoca en su memorial de casacion los medios siguientes: primero: violacion
constitucional: violacion del articulo 40 numeral 13, inobservancia del articulo 68. Violacion del articulo 69
numeral 7 de la Constitucioén. Violacién del articulo 110 de la Constitucion. Violacion del articulo 2 del Cédigo
Civil. Contravencion del articulo 28 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).
Violacion a Principio Nullum Poena Sine Lege. Violacion del Capitulo 15, apartado 15.1.13 y 15.12.2 literal b
del Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-CAFTA); Mala
interpretacion del articulo 50 numeral 1 de la Constitucion; segundo: exceso de Poder. Violacién de los
articulos 4 y 149 de la Constitucion. Violacion de los articulos 139, 145y 157 delaLey 20-00 y €l articulo 2 de
laLey 424-06; tercero: violacion de la Ley: desnaturalizacion hechosy mala aplicacion del derecho. Violacion
de los articulos 2, 33y 76 de la Ley 424-06; cuarto: violacién al principio de inmutabilidad del proceso; al
doble grado de jurisdiccion, inobservancia a principio latino Tatum Devolutum Quantum Appellatum y Fallo
Ultray Extra Petita. Violacion al articulo 480 numeral 3 del CAdigo de Procedimiento Civil; quinto:
contradiccion entre motivos y dispositivo, falta de estatuir. Violacion al articulo 141 del Codigo de
Procedimiento Civil y denegacién de Justicia.

6)Con el propésito de mantener un correcto orden procesal, antes de examinar los medios de casacién
planteados por |a parte recurrente es preciso que esta Primera Sala pondere la instancia depositada en la
Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia en fecha 18 de diciembre de 2013, a través del cual la
Asociacion de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), realiz6 intervencién voluntaria en el
recurso de casacion interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; l1a cual fue notificada alas
partes mediante el acto nim. 878/2013 del 27 de diciembre de 2013, de laministeria per7 alguacil de
estrados de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

7)En ese sentido, la intervencion voluntaria constituye un medio de proteccion reservado a favor de aquellas
personas que sin haber formado parte de un proceso resultan afectadas por este, o que les crea un interés de
hacer desaparecer cualquier decision dictada en su contra al margen de su participacion en el litigio; que en lo
gue respecta a la intervencion producida en ocasion de un recurso de casacién aln pendiente de fallo, esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido la linea jurisprudencial de que en esta extraordinaria
via de impugnacion solo es posible la intervencion ejercida de manera accesoria, que es aquella en que el
interviniente apoya las pretensiones de una de las partes originales en el proceso, sosteniendo y defendiendo su
posicion en lainstancia.

8)Ha sido criterio de esta Primera Sala, que procede reafirmar en el caso ocurrente, que para ejercer
validamente una accién en justicia es necesario que quien laintente justifique el perjuicio o agravio ocasionado



a un derecho propio y el provecho que derivaria el acogimiento de sus pretensiones, en la especie, la
intervencion voluntaria en casacién; en adicién, dicho interés que debe tener |as caracteristicas de ser legitimo,
nato y actual, pudiendo el juez, una vez comprobada su ausencia, declarar alin de oficio lainadmisibilidad de su
accion, de conformidad con las disposiciones establecidas por los articulos 44 y 47 de laLey num. 834-78.

9)De lalectura de la sentenciaimpugnada se verifica, que € litigio se contrae ala solicitud de compensacién del
plazo de vigencia de la patente de invencion num. P2004000915, realizada por BIOFILM, S. A., ante €l
Departamento de Invenciones de la ONAPI, la cual declaré improcedente en esas instancias administrativas; la
hoy recurrida inconforme con la resolucidn apela ante |a corte a qua la cual revocd laresolucién y acogio la
referida solicitud.

10)En tal sentido, esta Corte de Casacion estima que el principio relativo al interés que debe existir en toda
accion judicial no se encuentra presente en el caso que nos ocupa, ya que la decision impugnada no le beneficia
ni le perjudica alainterviniente, pues no son titulares de la referida patente; que, al tratarse en la especie de la
ausencia de una de las condiciones indispensables para que una accion pueda ser encaminada y dirimida en
justicia se impone declarar inadmisible la intervencion voluntaria de la Asociacion de Industrias Farmacéuticas
Dominicanas, Inc., INFADOMI), sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta decision.

11)Procede examinar reunidos por su estrecha vinculacion el primer medio, el segundo aspecto del tercer medio
y el primer aspecto del quinto medio de casacién; que la parte recurrente aduce, que la corte a qua violo el
principio de irretroactividad de la ley contenido en el art. 110 y el art. 69.7 de la Constitucion a acoger la
solicitud de compensacion del plazo de vigencia del certificado de invencion nim. P2004000915 y ordenar su
extension por tres afios a aplicar el articulo 2 de la Ley nim. 424 de 2006, que implementa los compromisos
asumidos por el Estado dominicano en el capitulo 15 del Tratado denominado DR-CAFTA que, a su vez,
modifico el articulo 27 de la Ley nim. 20 de 2000 sobre Propiedad Industrial afin de incorporar lafigurade la
compensacion del plazo de vigencia de una patente, con lo cual aplico de forma retroactiva los efectos de dicha
norma. La corte a qua olvido el estudio combinado de los articulos 33 y 76 de lareferida Ley nim. 20 de 2000,
los cuales establecen, en resumen, que las modificaciones contenidas en dicha ley entraran en vigor a partir del
1. ° de marzo de 2008, por tanto, es a partir de ese dia que debe tomarse en consideracion la aplicacién de la
figura del plazo de la compensacion. Ademas, sefidla que la corte incurrié en contradiccion de motivos.

12)Contintan los aegatos del recurrente, que €l tratado de libre comercio DR-CAFTA dispone en su articulo
15.1.13, lo siguiente: “este capitulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de
entrada en vigor de este tratado”; la solicitud se realiz6 el 31 de mayo de 2004, antes de su vigencia; que la
referida solicitud se considera un acto que produce diversos efectos juridicos que al ser de fecha anterior al
Tratado no se beneficia de lareferida figura aun cuando su concesién sea posterior alafirmadel tratado; que la
alzadarazono de forma errada al interpretar y juzgar mal los hechos, ya que, consider6 que laley aplicable esla
del momento de la concesién de la patente o que ha conllevado la violacion de la Constitucion en sus articul os
40 numeral 13, 68 y 69 numeral 7 relativo a Nullum Poena Sine Legey el 110y el 50 en su numeral 1, pues
olvido (segun esta Ultima norma sustantiva) que existen otros bienes e intereses juridicos que proteger y que
resultan afectados por la extension del plazo de vigencia de una patente, pues la alzada confundié en el numeral
11 parte in fine de su sentencia el libre comercio y e derecho de explotacion de la patente.

13)La parte recurrida arguye en defensa de la sentencia impugnada, que las disposiciones del articulo 27 de la
Ley num. 20 de 2000, entraron en vigor €l 1. ° de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en € articulo



33 numeral 1. ° delalLey nim. 424 de 2006. El derecho ala compensacién del plazo de vigencia de una patente
de invencién nace a partir de que esta es concedida. Es perfectamente posible que el plazo de vigencia de una
patente se cal cule de manera retroactiva a partir de su solicitud afin de verificar € retraso irrazonable cometido
por la ONAPI para el otorgamiento de la patente, pues, desde ese momento surgen los derechos adquiridos y se
aplican las consecuencias juridicas de la ley vigente al momento del cumplimiento del hecho previsto. La Ley
20-00 en €l articulo 27 en sus numerales 1) del parrafo | y €l numeral 3), literal d) establece una presuncion juris
tantum de falta que debe ser destruida por la ONAPI, € cual debe probar que no incurrié en falta, sino que esta
esimputable al solicitante lo cual no fue demostrado.

14)La alzada expuso en sus motivaciones con respecto alos agravios invocados, 1o siguiente:

[1 que las nuevas obligaciones previstas, bajo €l capitulo 15 de DR-CAFTA constituyen disposiciones que van
mas alla de los estandares minimos reconocidos bajo el sistema multilateral de comercio, en el acuerdo sobre
aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionado con el comercio (ADPIC), de la Organizacion
Mundial del Comercio. A seguida sostiene. “ Este capitulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos
antes de lafecha de entrada en vigor de este tratado.” Al mencionar |a palabra acto debe entenderse el momento
en que fue emitida la resolucion que concedia la proteccion; es que atenta contra el principio de legalidad
pretender que a partir de la solicitud se genera el acto, esto hubiera ocurrido si la autoridad que hubiere
contestado |e contesta antes de la vigencia de la ley de implementacidn enunciada precedentemente, y aplicar
ese razonamiento, seria atentar contra la seguridad juridica. Constituye una postura errada a todas luces
contraproducente con el aludido principio de seguridad juridica, es decir, que supone que debe tomarse en
cuenta la norma mas favorable, maxime encontrandonos en el contexto de que lo que se pretende es la
proteccion al derecho fundamental a libre comercio. Si la proteccion de la patente no habia sido concedida al
entrar en vigencia la ley 424-06, sobre implementacion a Tratado de Libre Comercio, es de elemental
razonamiento que lo que da el derecho ala explotacion, es a partir del momento en que el Estado concede la
proteccidn, puesto que pretender |o contrario seriaasimilar €l gercicio de un derecho, en este caso, laexclusiva
por |la patentabilidad a partir del momento en que la misma alin no existe, sobre todo que dicha prerrogativa
nace a partir de que es concedido €l beneficio o megjor dicho la proteccion. Es decir, dicha aplicacion retroactiva
de laley, por tanto debe entenderse que el régimen establecido en el articulo 2 de la ley No. 424-06, es el
contexto valido y aplicable, puesto que aun cuando fuese invocado la aplicacion no retroactiva de laley, es bien
conocido en las lides constitucionales que invocar la aplicacion de la normas mas favorable, constituye un
aspecto de derecho fundamental; en tal virtud el aludido articulo 110 de la vigente Constitucién admite varias
excepciones, que son laretroactividad en caso de que beneficie al que se encuentra subjudice al sancionar laley,
también cuando se trata de la aplicacion de la norma mas favorable en ocasion de la entrada en vigencia de las
normas que regul an aspectos procesal es.

15)El Tratado de Libre Comercio suscrito entre la Republica Dominicana, Centroaméricay Estados Unidos
también [lamado “DR-CAFTA” entr6 en vigor el 1. ° de marzo de 2007, e introdujo diversos cambios, entre
ellos, en materia de propiedad intelectual. En este Ultimo ambito incorporé a lalegislacion nacional lafigura de
la compensacion del término de vigencia de |a patente (compensacion del plazo) paraindemnizar al titular por
retrasos irrazonables por parte de la administracion en su otorgamiento, en tal sentido, €l plazo compensado es
proporciona al tiempo discurrido de manerairrazonable.

16)La figura de la compensacion del término de vigencia de |a patente esta consagrada en €l articulo 15.9.6 del
capitulo 15 del DR-CAFTA; que, a su vez, se encuentra consignada en la Ley num. 424 de 2006, de



Implementacion del DR-CAFTA, la cual modificd la Ley num. 20-00 sobre Propiedad Industrial a fin de
adecuarla alas innovaciones y obligaciones que contrgjo el Estado dominicano en €l referido tratado.

17)La norma num. 424 de 2006 modificé en su articulo 2 para lo que aqui interesa el articulo 27 de la
mencionada Ley nim. 20 de 2000, para que en lo adelante se lea de la siguiente forma: “Articulo 27.- Plazo de
la patente. La patente tiene una duracion de veinte (20) afios improrrogables, contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud en la Republica Dominicana, salvo lo que se establece en los parrafos del presente
articulo. Parrafo |. De la compensacion del plazo de vigencia de las patentes de invencion.. 1 A pedido del
titular de una patente de invencién, el plazo de vigencia de la misma podra ser prorrogado por una sola vez,
extendiéndolo hasta un maximo de tres (3) afios, luego de la evaluacién que realice la Direccion de Invenciones
en los casos en que dicha direccion hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose por “retraso
irrazonable” aguel imputable a la Direccién de Invenciones en el otorgamiento del registro de una patente de
mas de cinco (5) afios desde |a fecha de presentacion de la solicitud o tres (3) afios contados a partir de lafecha
de lasolicitud del examen de fondo de la patente, cualquiera que sea posterior. [] A efectos de |o regulado en
los numerales anteriores: a) La solicitud se hara, bajo sancién de caducidad, dentro del plazo de sesenta (60)
dias contados a partir: i) De la expedicion de la patente a que se refiere el Numera 1;”

18)A su vez, laLey num. 424 de 2006 en el numeral primero del articulo 33 referente a su aplicacion en el
tiempo indica: “Lo prescrito en el Articulo 2, del Titulo I, del Capitulo I, de la presente ley, en lo relativo al
Parrafo | del Articulo 27 de la Ley 20-00, entrara en vigencia en un (1) afio después de la entrada en vigencia
del Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana—Centroamérica-Estados Unidos.” Por |o expuesto, en
relacion con lafigura de la compensacion de la vigencia del término de la patente, las modificaciones alaLey
num. 20 de 2000 entraron en vigor €l 1. ° de marzo de 2008. A su vez, €l tratado sefialaen el capitulo 15. 1. 13,
lo siguiente: “Este Capitulo no genera obligaciones relativas a actos ocurridos antes de la fecha de entrada en
vigor de este Tratado”.

19)De la lectura de la sentencia impugnada se constata, que la solicitud de proteccién del certificado de patente
de invencién num. P2004000915, titulada “Método para depositar con vapor una capa transparente de barrera
de 6xido de aluminio sobre sustratos como las bandas’ se present6 el 31 de mayo de 2004 ante la ONAPI. Por
otro lado, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) confirié al titular la referida patente de
invencion el 26 de octubre de 2011, lacual fue notificada el 30 de noviembre de ese afio.

20)El principio de irretroactividad de la ley establecido en el articulo 110 de la Constitucion vigente es una
garantia de la seguridad juridica, pues impide que una nueva ley imponga consecuencias a hechos pasados, es
decir, que altere situaciones ya consolidadas sobre |a base de norma juridica anterior y vigente al momento en
gue dichas situaciones ocurrieron; a menos que la nueva ley beneficie de algin modo al que esta sub-judice o
cumpliendo condena. En ese orden, el Tribunal Constitucional ha interpretado que este principio aborda una
funcién inherente al Estado de Derecho que conforma nuestro sistema juridico, ademas, gjerce un efecto
garantista sobre la aplicacion de las leyes en su caracter objetivo al mantener una concordancia entre la
proteccion de los derechos tutelados a favor de los ciudadanos y las actuaciones de |os poderes pablicos.
Especificamente, la sentencia TC/0091/20 esboza, |0 siguiente: Es la certeza que tienen los individuos que
integran una sociedad acerca de cuales son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la
arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios.

21)En definitiva, o que se intenta evitar con este instituto constitucional es que unaley modifique situaciones



juridicas perfeccionadas en el pasado, perjudicando derechos adquiridos derivados de leyes anteriores. De ese
modo se crearia caos y confusion social, ya que las personas no sabrian nunca las consecuencias en derecho de
|as actuaciones que realicen a cada momento.

22)Sin embargo, esto no implica que la nueva ley no pueda imponer consecuencias juridicas con respecto a
hechos presentes y futuros derivados de situaciones juridicas nacidas al amparo de una norma anterior. En tal
sentido, hay que distinguir entre las situaciones creadas (al amparo de una norma anterior y que no pueden ser
alteradas por la nueva norma) y los efectos que suscitan en el tiempo (que si pueden ser tocadas por la nueva
norma). En virtud de la evolucién del ordenamiento juridico parala adaptacion alos cambios sociales, la nueva
norma puede regular los efectos presentes y futuros de institutos, derechos y situaciones creadas en el pasado,
pero que perduran en el tiempo, tal y como ocurre, por g emplo, con el matrimonio.

23)Lo dicho anteriormente guarda relacion con el objeto de la controversia, ya que los jueces del fondo no
aplicaron retroactivamente la Ley nium. 424-06, sino que dicha legislacién rigio validamente para efectos
futuros relacionados con una solicitud de concesion realizada en el pasado. Al respecto es oportuno citar las
disposiciones del articulo 2 de lareferidaley, en lamodificacion a parrafo I, que establece lo siguiente:

1.A pedido del titular de una patente de invencién, el plazo de vigencia de la misma podréa ser prorrogado por
una sola vez, extendiéndolo hasta un maximo de tres (3) afos, luego de la evaluacion que realice la Direccion
de Invenciones en los casos en gque dicha direccion hubiere incurrido en un retraso irrazonable, entendiéndose
por “retraso irrazonable” aquel imputable ala Direccion de Invenciones en el otorgamiento del registro de una
patente de mas de cinco (5) afos desde la fecha de presentacion de la solicitud o tres (3) afios contados a partir
de lafecha de la solicitud del examen de fondo de |a patente, cualquiera que sea posterior. 2. A pedido del
titular de una patente de invencién, el plazo de vigencia de la misma podra ser prorrogado por una sola vez,
extendiéndolo hasta un maximo de tres (3) afos, luego de la evaluacién que realice la Direccidn de Invenciones,
en |los casos que la autoridad competente del permiso de comercializacidn 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, y se verifique una reduccién del periodo de comercializacion exclusivo
del producto, como resultado de dicho retraso. Para efectos de este numeral se considerara que la autoridad
competente incurrié en un retraso irrazonable si excede un plazo mayor de dos (2) afios y seis (6) meses desde
gue se solicita la aprobacion de comercializacion.

24)Esta Primera Sala entiende que el conflicto juridico que se deriva del momento de la entrada en vigor de la
Ley num. 424-06 sobre Implementacion del DR-CAFTA en relacion con la aplicacion del beneficio de
compensacion a las concesiones de patentes otorgadas con un retraso irrazonable con posterioridad alavigencia
de laley precedente fue tratado conforme con el derecho por la corte a qua, en razén de que la determinacion
del plazo para el beneficio de la compensacion debe computarse con la fecha de la concesion de la patente y no
el diaen que es presentadala solicitud.

25)Del andlisis de la sentencia impugnada se advierte, que el principio de irretroactividad de la ley no sufre
violacion alguna, ya que la seguridad juridica es efectiva con e adecuado entendimiento de que el acto juridico
gue otorga el derecho y latitularidad de la patente ala sociedad BIOFILM, S. A., -la concesion- tiene que estar
sujeto alos preceptos y condiciones de exigibilidad del articulo 27 de la Ley nim. 20-00 (modificada por la Ley
num. 426-06), pues es otorgada en fecha 26 de octubre de 2011, mientras que la modificacion en vigencia se
concreta el 1.° de marzo de 2008. Por esa razén, el derecho del beneficio de compensacién surte efectos o no



dependiendo de la fecha en que es otorgada definitivamente la licencia, en la especie, sucedio dentro del
régimen de la citada Ley nim. 424-06.

26)Resulta indispensable indicar que, la concesion es el soporte generador de los efectos juridicos que recaen
sobre € titular de esta, debiendo dicha concesién ser regida en sus efectos por laley que se encuentre vigente al
momento de que se consolide su materializacion. Con relaciéon alo expuesto, la Tercera Sala de esta Suprema
Corte de Justicia ha sefialado, |o siguiente: “el acto de concesién de la patente tiene un efecto constitutivo del
derecho de propiedad del titular de la mismay por tanto, a partir de este momento es que se materializa el
derecho adquirido por su titular, lo que indica que toda normativa que esté vigente a momento en que €l titular
adquiere este derecho le es inmediatamente aplicable, tal como ocurre en el presente caso en que la
compensacion del plazo de vigencia de |a patente prevista por el indicado articulo 27 de la Ley num. 200-00,
estaba en aplicacion a momento en que esta le fue concedida’.

27)En este caso, como se haindicado, en fecha 26 de octubre del afio 2011, la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial (ONAPI), concedi6 a la hoy recurrida la patente de invencion nim. P2004000915 denominada
“Método para depositar con vapor una capa transparente de barrera de 6xido de aluminio sobre sustratos como
las bandas’ constituyéndose dentro del ambito de aplicacién y alcance de la Ley nimero 20-00 (modificada por
laLey nim. 426-06).

28)Es necesario observar para el punto de partida de la compensacién, que la efectividad de un acto
administrativo depende del debido procesoy el cumplimiento del contenido esencial que procura generar; pero,
ademés, ha de circunscribirse alos parametros de la seguridad juridica, una aplicacidn extensivade lo favorable
y lamanifestacion de laley positiva siempre que no sea contrario alos preceptos constitucionales y normativos.

29)Asi las cosas, unainterpretacion correcta de la Ley nim. 424-06 se manifiesta en el hecho de que, aunque se
establezca en su articulo 27 que la patente de invencidn posee su vigencia a partir de la presentacion de la
solicitud por un periodo de 20 afios, no se refiere a que la compensacién deba ser computada desde la misma
fecha; en primer lugar, por no existir un acto sustentador de los derechos del titular de la patente, por tanto no se
puede entender como un derecho materializado, y segundo, porque en el instante en que se concede la patente es
cuando se determina qué derechos y obligaciones son aplicables conforme con la norma. Adicionalmente, segiin
ladisposicion del articulo 33 de la Ley num. 424-06, la figura juridica de la compensacion fue exigible a partir
del 1. ° de marzo de 2008, es decir, tres afios y siete meses antes de la concesion de patente. De manera que la
alzada incurririaen un grave error si hubiese aplicado €l principio de irretroactividad de laley sobre la base de
la presentacion de la solicitud, toda vez que se trata de una mera solicitud que no posee las caracteristicas de un
acto vinculante y detentador de los derechos de patente de invencién, que solo es otorgado mediante la
concesion.

30)Hasta este punto debemos indicar que, la férmula que se contempla en la presente casuistica se refierealo
gue se conoce como retroactividad impropia, la cual permite que una nueva ley rija los efectos juridicos
presentes y futuros de una situacion generada en el pasado.

31)Por tanto, la aplicacion de la retroactividad impropia de la norma, en este caso, fue justificada sobre la base
delacircunstanciay el objeto perseguidos, en tanto, la solicitud de patente realizada por la sociedad comercial
BIOFILM, S. A., @ momento de la entrada en vigencia de la Ley nim. 424-06, se consideraba como un hecho o
accion iniciada més no perfeccionada sino hasta la concesién, situacion que consolida los efectos juridicos, que



deben ser regulados por laley en funcion, es decir, por lamodificacion alaLey num. 20-00.

32)Por las razones expuestas esta Primera Sala considera que la corte a qua no vulnerd el principio de
irretroactividad de la ley al reconocer que el acto material de la esfera juridica de la patente fue materializado
con posterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley nim. 424-06, que es laley vigente a momento en que se
produjo la autorizacion o concesion de la patente, no siendo aplicable en ese sentido el articulo 110 de la
Constitucion.

33)La parte recurrente alega violacion al articulo 40.13 de la Constitucidn que establece: “Nadie puede ser
condenado o sancionado por acciones u omisiones que en e momento de producirse no constituyan infraccion
penal o administrativa’; asi como la violacion del principio nulla poena sine lege, que se traduce como “no hay
penasinley”, lo cual vinculan en igual aspecto al numeral 7 del art. 69, que indica: “Ninguna persona podra 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” en la vulneracién ala tutela judicial
efectivay e debido proceso.

34)Estas transgresiones alegadas con relacion a las normativas sefidladas en el parrafo anterior tienen como
factor comdn gue no puede existir condenacion o sancion sin unaley que la prevea al momento de ocurrir €l
delito; que lainfraccion administrativa o €l hecho que seimputa es |o que se denominael principio de legalidad.
Por ello, paraexigir el acatamiento de una sancion la misma debe constar de forma previay claramente definida
enlaley.

35)En la especie, la Ley nim. 424-2006, no establece una sancion administrativa sino un beneficio en favor del
titular de la patente por e retardo injustificado de la administracion en dar respuesta a la solicitud de concesion
la patente afin de compensar |a pérdida de afios en su explotacion exclusiva de |a patente que se le aprobd.

36)Tal y como se ha analizado, la corte a qua establecié que la patente nim. P2004000915, (objeto de
controversia) se confiri6 el 26 de octubre de 2011 a su titular, cuando estaba en vigencia las modificaciones
introducidas a la Ley nim. 20 de 2000 por la Ley nim. 424 de 2006 que implementé el Tratado DR-CAFTA,
aplicable en materia de propiedad intelectuala partir del 1. °© de marzo de 2008, es decir, existia a favor del
titular lafigurajuridica de la compensacion del plazo de vigencia de la patente de invencion por €l retraso de la
ONAPI en larespuesta a la solicitud, por tanto, no se vulneraron los derechos consagrados en |os articulos
mencionados y se juzgo conforme alaley vigente al momento de su concesion.

37)La parte recurrente alega violacion al articulo 50 numeral 1 de la Constitucién referente a la libertad de
empresa, ya gue, ha afectado |os intereses de otras entidades comerciales del mercado. Es preciso indicar, que la
ley favorece al inventor de la proteccion y uso exclusivo de la patente por un tiempo limitado con el fin de
fomentar la creacion y la invencién, concediendo su explotacion exclusiva por los afios de investigacion e
inversion econdémica realizada.

38)La figura de la compensacion del plazo de la patente tiene por objetivo preservar los derechos del inventor
por €l retraso injustificado de la administracion en la respuesta a la solicitud de concesion de su patente a modo
de indemnizacion, por lo que dicha figura no constituye una violacion a la libertad de empresa ni al libre
mercado.



39)En cuanto a agravio invocado por la parte recurrente referente a la contradiccion de motivos contenidos en
los numerales 11 y 12 de la sentencia impugnada. De la lectura de las referidas consideraciones esta Primera
Sala no advierte la mencionada contradiccién, pues la alzada es consona en indicar, que el derecho ala
compensacion del plazo de vigencia de la patente surge al momento de esta concederse, en la especie, tuvo
lugar el 26 de octubre de 2011, cuando habia entrado en vigor la modificacién introducida por el DR-CAFTA a
laLey nim. 20-00.

40)En ese orden, para que exista el vicio invocado es necesario que concurra una verdadera y real
incompatibilidad entre las motivaciones de hecho o de derecho alegadas contrapuestas o entre estas y el
dispositivo u otras disposiciones de la sentencia. Por las razones expuestas procede desestimar 10s medios de
casacion examinados.

41)A continuacioén analizaremos reunidos por su vinculacion el segundo medio y el segundo aspecto del cuarto
medio; que la parte recurrente argumenta que el Poder Judicial conoci6 de un asunto que es competencia del
Poder Ejecutivo, pues lo relativo a la compensacién del plazo de vigencia de la patente es competencia
exclusiva de la Direccion de Invenciones, dependencia de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ya
que, el articulo 157, numeral 2 de La Ley nim. 20-00 establece una competencia limitada 'y excepcional ala
corte de apelacion la cual debe limitarse arevocar o confirmalaresolucion del Director de Oficina Naciona de
la Propiedad Industrial, sin embargo, esta concedio la extension de la vigencia de la patente cuando debi6
remitir el expediente ala ONAPI, que a no hacerlo asi incurrid en exceso de poder. Ademas, la corte viol6 el
efecto devolutivo del recurso de apelacién, ya que € director de la ONAPI conocié de un medio de inadmision,
por tanto, este era el limite de su apoderamiento; la corte no debid avocar el conocimiento del fondo, pues no
habia concluido en cuanto al fondo, es decir, sobre el computo del plazo a compensar por o que viol6 € art.
473 del Codigo de Procedimiento Civil.

42)La parte recurrida aduce en defensa de la sentencia criticada, el legislador ha previsto el control judicial de
los actos a establecer en €l articulo 157 de laLey nim. 20 de 2000, que las decisiones del director general dela
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial son recurribles en apelacion. Producto de ese recurso, la corte
apoderada revoco la resolucion y conocié el mérito del fondo de la contestacion, lo cual es parte de su
atribucion conforme lo establecen los articulos 154 y 159 de la Constitucién, por lo que €l tribunal actué
correctamente al gercer las atribuciones que le competen. Por otro lado, que la corte a qua resultd apoderada de
un recurso de apelacion contra la resolucién nim. 0069-2012 emitida por el director general de la ONAPI y
actué de forma correcta al revocar laresolucion y conocer la peticion original de solicitud de compensacion del
plazo de vigencia de la patente e hizo un buen uso de las reglas de la avocacion, pues basta que una sola de las
partes haya concluido para gjercerla.

43)En cuanto al agravio examinado, |a sentenciaimpugnada indica en sus motivos, lo siguiente:

Que procede revocar la resolucién impugnada y acoger la pretensién original al tenor de los argumentos
expuestos, tomando en cuenta que |os requisitos para el gjercicio de avocacion se encuentran reunidos en razon
de que la parte recurrente concluyd sobre el fondo por ante las jurisdicciones administrativas agotadas, ademas
la resolucién impugnada ha sido infirmada, unido a que segun el contenido del recurso de apelacion. Cabe
sefialar que en este caso no aplican las reglas del efecto devolutivo que plantea la parte recurrida, tomando en
cuenta que la decision adoptada objeto del presente recurso, se limité a declarar de oficio inadmisible la
solicitud de compensacion, lo cual retuvo €l tribunal de primer grado de jurisdiccion administrativay confirmo



el segundo grado, en ausencia de textos en el sentido de la solucion, que se debe adoptar al revocar una
resolucion emitida en los términos expresados se impone aplicar el rigor del articulo 473 del Codigo de
Procedimiento Civil, en aras de facilitar y proveer un concepto de administracion de justicia en tiempo
razonable.

44)En cuanto al exceso de poder, esta Sala de la Corte de Casacion ha juzgado, que es una transgresion
cometida por € tribunal competente del litigio de una regla de orden publico parala cual laley ha circunscrito
su autoridad, que esta causal de casacion es la sancién ala decision tomada, por una jurisdiccién fuera de sus
atribuciones jurisdiccionales o cuando un juez no cumple su funcién general, que es juzgar.

45)En virtud del parrafo 2 del articulo 157 de la Ley nim. 20 de 2000, indica lo siguiente: “La resolucion del
director general agota la via administrativay sera g ecutoria. Esta resolucion podra ser recurrida por ante la
corte de apelacion del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial, en sus atribuciones civilesy comerciales, en el plazo de treinta (30) dias francos, a partir
de su notificacion. La sentencia de |la corte de apelacién podra revocar o confirmar la resolucion del director
general.”

46)Respecto del vicio de exceso de poder al asumir las funciones de la administracion, en e sentido de que no
podia, como lo hizo, extender el plazo de vigencia de una patente y determinarlo, resulta oportuno establecer
que el catédlogo de derechos fundamentales establecido por la Constitucion vigente, muy especificamente el
derecho fundamental a unatutelajudicial efectiva, ha modificado la naturaleza juridica de larevisiéon o control
gue gerce lajurisdiccion administrativa gjercida por la corte de apelacion, en este caso, sobre la actividad de la
administracion publica. Pues se ha pasado de un control objetivo y casi abstracto del acto administrativo como
nica categoriaimpugnable y de herencia historica francesa a un contencioso subjetivo de todo el accionar de la
administracion, donde se hace hincapié en las pretensiones de las partes como categoria prevalente, sobre las
gue debe intervenir una decision como garantia de la tutela efectiva de sus derechos subjetivos (articulo 69 de la
Constitucion dominicana).

47)De lareferida disposicion se desprende que los administrados podran formular pretensiones derivadas de sus
relaciones con la administracién pablica, ello con lafinalidad de reclamar los derechos, intereses y situaciones
cercanas 0 proximas a su circulo de intereses, debiendo los jueces apoderados decidir sobre lo planteado
buscando no violentar el derecho fundamental alatutelajudicial efectiva. Esto se deriva del papel central que
juegan los derechos en un Estado constitucional y la condicién instrumental del proceso a servicio de ellos,
debiendo precisarse el restablecimiento de los derechos fundamentales muy especificamente frente a la
administracion, paraevitar que impere la arbitrariedad de |os gobernantes.

48)Es preciso indicar, que esta Corte de Casacion ha advertido del examen de la sentencia impugnada,
especificamente, en sus paginas 4 y 5 que contiene la transcripcién de |as conclusiones expuestas por las partes
en la tltima audiencia celebrada ante |a alzada, que el hoy recurrido solicitd, entre otras cosas, la revocacion de
la resolucién y ordenar la compensacion del plazo de vigencia de la patente num. P2004000915 a favor de
BIOFILM, S.A., y que se disponga la compensacion establecida en el parrafo 3, inciso c, del articulo 27 de la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial; por su parte, €l actual recurrente, pidio rechazar el recurso y confirmar la
decision.

49)L a corte a qua comprobd, que el apelante habia concluido al fondo de la contestacion y que las deméas



condiciones para gjercer la facultad de avocacion se encontraban reunidas al tenor de lo dispuesto en el articulo
473 del Codigo de Procedimiento Civil, por 1o que procedié correctamente a gjercerla para dar una solucién
definitiva ala contestacion por economia procesal.

50)En tal sentido, la corte a qua al conocer del recurso de apelacion total interpuesto por el ahora recurrido
contrala resolucion emitida por el director de la ONAPI, y, en virtud de lafacultad de la avocacion, procedio a
revocar la resolucion y conocer en toda su extension la solicitud primigenia; que la alzada tiene iguales
facultades que el primer 6rgano decisor en la evaluacion y ponderacion de los hechos, asi como, en la aplicacion
del derecho, por tanto, puede dar una solucion definitiva al asunto de conformidad con lo establecido por el
citado articulo 27 de la Ley nium. 20-00, en tal sentido, el tribunal a qua no incurrié en exceso de poder como
alegala actual parte recurrente sino que actud acorde con las atribuciones que le han sido otorgadas por laley;
por 1o que procede desestimar |os medios analizados.

51)La parte recurrente argumenta en el primer aspecto de su tercer medio de casacion lo siguiente, que la alzada
realizé una interpretacion errdnea de los hechos y de la ley, pues estimé que no habia realizado acto alguno
desde la solicitud de la patente hasta el momento de su concesién cuando ni siquiera evalud las diferentes etapas
gue intervienen en el proceso de su registro lo cual se determina con unarevision exhaustiva de todas las piezas
gue integran ese proceso; tampoco calculd las demoras atribuibles a cada una de las partes, ya que, solo
considero la fecha de la solicitud y el dia de la de concesion como un lapso ininterrumpido en que la
administracién guardé silencio, con lo cual distorsioné esta figura; asimismo, dicho tribunal sin justificacion
atribuyé demoras irrazonables por € retardo 1o que conllevd a que ordenara la extension del plazo de vigencia
de la patente por tres afios mas.

52)En defensa de la sentencia, |a parte recurrida aduce lo siguiente: que la entidad ONAPI no hizo valer prueba
ante la corte que contradiga lo alegado por la parte hoy recurrida, BIOFILM, S. A., es decir, no demostré que
actuo de forma diligente; que ahora en casacién pretende depositar documentos que no se presentaron en
apel acion para demostrar sus pretensiones cuando esta jurisdiccion no es un tribunal de fondo.

53)Con relacién alo alegado, la corte de apelacion sustento su fallo en la motivacion siguiente:

[] la proteccion de la patente tuvo lugar en fecha 26 de octubre del 2011, sin embargo el Tratado de Libre
Comercio data del 01 de marzo del 2007 y su efectividad del 1 de marzo del 2008, fecha esta Ultima que
constituye el punto de partida para la aplicacion del denominado silencio administrativo, como producto del
retraso que haya gravitado en perjuicio del administrado, fecha de concesion de la patente 26 de octubre del
2011, y notificada al mes siguiente, evidencia palmaria del retraso, por un espacio de tiempo de seis (6) afos,
régimen aplicable y consagrado en el contexto del Tratado de Libre Comercio, por haberse concedido la
proteccion en ese contexto []

54)Con respecto al alegato del recurrente relativo a la extension del plazo de vigencia de la patente por 3 afios
mas sin causa que la justifiquen, es preciso indicar, que si bien la alzada debi6 realizar un analisis
pormenorizado de las acciones realizadas por las partes para el computo del plazo de la compensacion que
justifique la extension del tiempo de vigencia de la patente conforme sefiala el articulo 27 de la Ley nim. 20-00
modificada por la Ley num. 424-06, se advierte de la sentencia criticada, que la alzada ponder6 de forma
integral los elementos de la causa y establecié que la actual recurrente incurrid en un retraso irrazonable
injustificado para conceder |a patente a la hoy recurrida, pues a hacer el conteo desde el tiempo transcurrido



entre la fecha de solicitud de la patente, 31 de mayo de 2004 y la fecha de su concesion el 26 de octubre de
2011, la administracion se excedio del plazo de 5 afios que establece €l articulo 27 parrafo 1.° de laLey 20-00
modificada por la Ley 424-06, sin gue demostrara la razonabilidad de dicha lentitud, por lo que ese aspecto del
medio es desestimado.

55)La parte recurrente alega en el primer aspecto de su cuarto medio de casacion, que se viol6 lainmutabilidad
del proceso, pues € actual recurrido concluyo en las instancias administrativas solicitando la compensacion del
plazo de lavigencia de la patente por 1 afio, 11 mesesy 24 dias, sin embargo, ante la sede jurisdiccional pidié
gue sea compensada seguin |o establecido en € parrafo 3, inciso ¢, del articulo 27 de laLey nim. 20-00.

56)La parte recurrida no planted defensa con relacion a dicho agravio.

57)Lainmutabilidad del proceso implica que la causay el objeto de la demanda como regla general deben
permanecer inalterables hasta la solucion definitiva del caso, salvo la variacion que pueda experimentar la
extension del litigio a consecuencia de ciertos incidentes procesales, por |0 que, la causa de la accién judicial
gue es el fundamento juridico en que descansa la pretension del demandante, no puede ser modificada en el
curso de lainstancia, no pudiendo el juez alterar en ninglin sentido el objeto o la causa del proceso enunciados
en su demanda, sin embargo, se ha reconocido que el principio dispositivo y de congruencia se encuentran
atenuados por € principio de autoridad en virtud del cual sele otorgaal juez la facultad de direccion paradar la
verdadera calificacion juridica alos hechos (iura novit curia) y ordenar medidas para mejor proveer, asi como
cualquier otra medida necesaria para una buena administracion de justicia.

58)Del analisis de la sentencia criticada, asi como, de las piezas depositadas en esta jurisdiccion no es
controvertido entre las partes, que la hoy parte recurrida obtuvo la patente de invencién denominada “ método
para depositar con vapor una capa transparente de barrera de 6xido de aluminio sobre sustratos como las
bandas’, al tenor de laresolucion nim. 180-2011 del 26 de octubre de 2011, emitida por ONAPI; dicha parte
solicité al mismo departamento de invencion de la institucion una compensacion de plazo por €l retraso en su
concesion.

59)En ese orden, dicha solicitud fue declarada inadmisible por el departamento de invenciones de la ONAPI y
confirmada posteriormente por su director, mediante resolucién num. 0069-2012 del 2 de agosto de 2012. Con
motivo del recurso de apelacion interpuesto contra dicha resolucion resultd apoderada la corte a qua, donde las
partes concluyeron de forma resumida como seindicé en el punto 48 de esta decision.

60)Por ende, |a corte a qua luego de acoger el recurso de apelacion, revocar laresolucién impugnada, acoger la
solicitud de compensacioén del plazo de vigencia de la patente de invencion nim. P2004000915 y ordend la
extension de lavigencia de dicho certificado por tres afilos mas alla

61)Del andlisis comparativo de los actos mencionados en el parrafo precedente se evidencia, asi como, las
conclusiones expuestas por las partes ante la alzada se comprueba que dicho tribunal no ha vulnerado el
principio de inmutabilidad del proceso, pues, actud a su discrecion a conceder (dentro del margen que le otorga
laley) laextension del plazo de vigencia de la patente luego de verificar y retener |a falta de la administracion,
por lo que, no incurrio en el vicio denunciado, motivos por el cual procede rechazar el aspecto del cuarto medio
de casacion analizado.



62)Con respecto al segundo aspecto del quinto medio de casacion la parte recurrente alega, que la corte no
respondio a las conclusiones expuestas en la audiencia, asi como, al escrito justificativo de conclusiones, por o
gue haincurrido en €l vicio de falta de base legal, ya que, 10s jueces tienen la obligacion de dar respuesta a cada
uno de sus pedimentos.

63)La parte recurrida arguye en defensa de la decision, que la corte a qua decidié el punto neurdlgico del
recurso de apelacion consistente en la aplicacion retroactiva o no del beneficio de compensacion del plazo de
vigencia de la patente nim. 2004000915 y su consecuente decision de extender el plazo de su vigencia,
situacién ala cual se oponiala parte hoy recurrente, pues en estos centraban sus argumentos “la no aplicabilidad
del derecho a compensacion a solicitudes de patentes anteriores al 1.° de marzo de 2008”, por lo que todos y
cada uno de sus pedimentos fueron respondidos.

64)En relacion a dicho agravio, es preciso indicar, que los jueces tiene la obligacion de contestar las
conclusiones explicitas y formales que las partes exponen de manera contradictoria o reputada contradictoriaen
estrados, sean estas principales, subsidiarias o incidentales, mediante una motivacion suficiente y coherente,
habida cuenta de que son dichos pedimentos los que regulan y circunscriben la facultad dirimente de |os jueces,
guienes no estan obligados a dar motivos especificos sobre todos y cada uno de los argumentos propuestos en
audiencias por las partes; que la omision de contestar determinados argumentos secundarios por parte de los
jueces no puede ser asimilado a una omision de estatuir, sobre todo, si 1o que ha sido fallado y motivado de
forma correcta decide por via de consecuencia dichas pretensiones.

65)Esta Primera Sala ha comprobado del examen de la decision impugnada, que la alzada evalué cada una de
las conclusiones planteadas por las partes en la vista publica de fecha 12 de abril de 2013, celebrada ante la
alzada. Asi como, cada una de sus pretensiones y 10s medios probatorios depositados en su sustento; por lo que
luego de realizada su examen y ponderacion, respondi6 a las pretensiones de las partes y emitio las razones por
las cuales estimé prudente acoger €l recurso, revocar laresolucion y acoger la solicitud inicial; por o que no ha
incurrido en €l vicio de omision de estatuir ni falta de base legal, por |o que procede desestimar dicho agravio.

66)Por |as razones expuestas, resulta manifiesto, que la alzada expuso en la sentencia impugnada | os elementos
de hecho y de derecho necesarios para que la Suprema Corte de Justicia, pueda ejercer su poder de control
casacional y asi decidir si laley ha sido bien o0 mal aplicada por |os jueces, por o que no incurrié la decision
criticada en los vicios denunciados, motivos por |os cuales procede rechazar €l presente recurso de casacion.

67)Al tenor del art. 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casacion, toda parte que sucumba en la instancia de
casacion serd condenada al pago de las costas del procedimiento; sin embargo, en el caso ocurrente no ha lugar
aestatuir sobre las costas procesales por no haberlo solicitado |os abogados de |la parte gananciosa.

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y mandato
de laley y en aplicacidn de las disposiciones establecidas en el articulo 40, 50, 68, 69, 110, 139 de la
Constitucion de laRepublica, los articulos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 57 y 65 de la Ley nUm. 3726-53, sobre Procedimiento
de Casacion, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley nim. 491-08, de fecha 19 de diciembre
de 2008; capitulo 15 del Tratado DR- CAFTA, 1.° de marzo de 2007, sobre Propiedad Intelectual; 2y 33 de la
Ley nim. 424 de 2006, sobre Implementacion del DR-CAFTA, 20 de noviembre de 2006; 27 y 157 Ley num.
20 de 8 de mayo de 2000 de Propiedad Industrial; 111 del Cédigo Civil; 37, 44y 47 de la Ley niUm. 834 de
1978; 69.8, 131y 141 del Cdédigo de Procedimiento Civil.



FALLA

UNICO: RECHAZA el recurso de casacion interpuesto por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI), contra la sentencia civil nim. 574/13 del 31 de julio de 2013, dictada por la Segunda Sala de la
Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional, por los motivos precedentemente
expuestos.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Samuel Arias Arzeno, Vanessa E. Acosta Peraltay Napoledn R. Estévez
Lavandier

César José Garcia Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, CERTIFICO, que la sentencia que
antecede ha sido daday firmada por los jueces que figuran en €ella, en lafecha arriba indicada.
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