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REPUBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Exp. num.: - RECA-02461

Sol. Nam.: 4031810

Recurrente: Philip Morris Products, SA.

Recurrido: Oficina Nacional De Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Contencioso Administrativo

Decision: Casa

SCJ-TS-25-1092
I I N

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia actuando como corte de
casacion, competente para conocer las materias de tierras, laboral, contencioso
administrativo y contencioso tributario, regularmente constituida por los
magistrados Manuel R. Herrera Carbuccia, presidente en funciones, Moisés
A. Ferrer Landrén, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vasquez Goico, jueces
miembros asistidos por la secretaria de la Sala, en la sede de la Suprema Corte
de Justicia ubicada en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, en fecha
29 de abril de 2025, afios 182° de la Independencia y 162° de la Restauracion,

dicta en audiencia publica la siguiente sentencia:

Apoderada del recurso de casacién interpuesto por la sociedad Phillip
Morris Products, SA., contra la sentencia nam. 0030-1643-2022-SSEN-01034 de
fecha 25 de noviembre de 2022 dictada por la Quinta Sala del Tribunal

Superior Administrativo cuyo dispositivo figura copiado més adelante.
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L. Tramites del recurso

1. El recurso fue interpuesto mediante memorial depositado en fecha 15 de
noviembre de 2023 en la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia,
suscrito por las Ledas. [N, Orietta S
B Hane y Chui Cen, actuando como abogados constituidos de la
sociedad Phillip Morris Products, SA., representada por N N
!

2. La defensa al recurso de casacion fue presentada por la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial (ONAPI) mediante memorial depositado en fecha
4 de diciembre de 2023 en la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia,
suscrito por sus abogados constituidos el Dr. I v el Ledo.
|

3. Mediante dictamen de fecha 22 de abril de 2024 suscrito por la Lcda. [N
P N, la Procuraduria General de la Republica consider6

que procede rechazar presente recurso de casacion.

4. Elmagistrado Manuel Alexis Read Ortiz no firma la presente decisién, por
haberse deliberado y fallado durante su periodo de vacaciones.

II. Antecedentes
5. En fecha 6 de septiembre de septiembre de 2019 la sociedad Phillip Morris

Products, SA., interpuso ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial
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(Onapi), un recurso de reconsideracion contra la resoluciéon nam. 00381, de
fecha 6 de septiembre de 2019 que terminé con la resolucién nam. 002-2021,
mediante la cual ratifico la resolucion; no conforme con la decisién interpuso
un recurso contencioso administrativo dictando la Quinta Sala del Tribunal
Superior Administrativo la sentencia nim. 0030-1643-2022-SSEN-01034 de
fecha 25 de noviembre de 2022 objeto del presente recurso de casacién y que
textualmente dispone lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARA bueno y valido, en cuanto a la forma, el recurso
contencioso administrativo, de fecha 21 de abril de 2021, interpuesto por la
entidad comercial PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A., en contra de la
Resolucion nim. 002-2021, de fecha 18 de enero de 2021, emitida por la
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), por
cumplir con los requisitos legales aplicables a la materia. SEGUNDO:
RECHAZA, en cuanto al fondo, el indicado recurso, por las razones
establecidas en la parte considerativa de la presente decision. TERCERO:
DECLARA el presente proceso libre de costas. CUARTO: ORDENA 1la
comunicacién de la presente sentencia, via Secretaria [N a
las partes en litis en el proceso y al Procurador General Administrativo.
QUINTO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletin del
Tribunal Superior Administrativo” (sic).

III. Medio de casacion

6. La parte recurrente invoca en sustento de su recurso de casacion siguiente
medio: “Unico medio: Falta de base legal. Inaplicacién de la ley y del art. 165

de la constitucién e insuficiencia de motivos. Falta de ponderacién de
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elementos sustanciales de la causa para decidir, Omisién de estatuir.

Violacién al art. 141 del Cédigo de Procedimiento Civil” (sic).

1V.Considerandos de la Tercera Sala, después de deliberar

Juez ponente: Rafael Vasquez Goico

7. Esta sala es competente para conocer del presente recurso de conformidad
con lo establecido en los articulos 154 numeral 2 de la Constitucién de la
Reptblica y 6 numeral 3 de la Ley ntm. 2-23 de fecha 17 de enero de 2023

sobre Recurso de Casacion.

8. Tomando en consideracion la solucién que se le daré al presente caso, se
procederd a examinar en primer orden los argumentos planteados por la parte
recurrida Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) en el memorial
de defensa depositado en fecha 4 de diciembre de 2023 dirigidos contra la
sentencia impugnada relativo a la excepciéon de incompetencia planteada ante
los jueces del fondo.

9. Sostiene la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) que el
tribunal a quo, al declararse competente para conocer el recurso contencioso
interpuesto contra la resolucion 002-2021 dictada por la Direcciéon General de
ONAP], viola la l6gica mas elemental del derecho al considerar que ha sido

derogado el articulo 157 de la Ley 2000. Que el tribunal a quo emitié6 una
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sentencia carente de base legal y que desconoci6 la sentencia TC/109/21 del
Tribunal Constitucional que reconoce la conformidad a la constitucién del
numeral 2 del articulo 157 de la Ley sobre Propiedad Industrial debido a que
se declar6 competente para conocer del recurso contra la resoluciéon nam. 002-
2021 de fecha 18 de enero de 2021 emitida por la actual parte recurrida,
relacionada con la acciéon en oposicion interpuesta por la sociedad Philip
Morris Brands, SA.

10. Para rechazar la excepciéon de competencia, el tribunal a quo expuso los
motivos que se transcribe a continuacion:

“COMPETENCIA2.La parte recurrida, OFICINA NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (ONAPI), ha planteado una excepcion de
competencia, en el sentido de que arguye que en el caso de la Ley 20-00 sobre
Propiedad Industrial, estd observa la regla general del control
jurisdiccional sobre los actos administrativos, que establece que el tribunal
competente para ejercer el control jurisdiccional sobre los actos emanados
de la Oficina Nacional de la Propiedad IndustrialONAPI), es la Corte
de Apelacién del Departamento Judicial correspondiente al lugar donde esté
ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones
civiles y comerciales; segtin las previsiones de su articulo 157, en pleno apego
a la regla general prevista en el articulo 139 de nuestra Constituciéon de
someter los actos de la administraciéon control jurisdiccional; por lo que
es erréneo dar una interpretacion diferente a esta disposiciéon legal, por
lo que concluyen solicitando que este Tribunal se declare incompetente
para conocer del presente Recurso Contencioso Administrativo.3.Por su lado,
la parte recurrente, sociedad comercial PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A., en
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su escrito de réplica de fecha 15de diciembre de 2021, refuta lo argumentado
por la parte recurrida y establece que contrario a lo sostenido por la recurrida,
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en un simple analisis
de lo dispuesto en el articulo 157 de la referida Ley, queda sustituido y
derogado implicitamente por lo establecido en la reforma constitucional en el
afno 2010, cuando en su articulo 165 numeral 2 determina la competencia
universal de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa para conocer de
los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones
de autoridades del Estado y los particulares, si estos no son conocidos por los
tribunales contenciosos administrativos de primera instancia en virtud
del principio de Supremacia Constitucional que rige el ordenamiento
juridico dominicano, por lo que procede desestimar la excepcion de
incompetencia.4.En ese orden, en fecha 26 de enero de 2010 fue
promulgada la Constituciéon Politica, cuyos articulos 164 y 165 instituyen
la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa y crea los Tribunales
Superiores Administrativos, disponiendo en su Titulo XV de las
disposiciones Generales y Transitorias, capitulo II, Disposiciones Transitoria
VI, que el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasara
a ser Tribunal Superior Administrativo creado por esa Constitucion.5.Por una
cuestion de orden procesal, especialmente en atencién al articulo 2 de la Ley
834 de fecha 15 de julio de 1978, es menester decidir sobre dicha excepciéon
de incompetencia previa otra contestacion de argumentos sobre el caso.6.La
competencia es la atribucion legal y juridica otorgada a ciertos y especiales
organos del Estado de una cantidad de jurisdiccion respecto de determinadas
pretensiones procesales con preferencia a los demdas 6rganos de su clasel.
Ese 6rgano especial es llamado tribunal. La competencia tiene como
supuesto, el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio
jurisdiccional. Asi, las reglas de competencia tienen por objeto determinar
cual va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusiéon de los

Av. I o5 (). s Simo6, Centro de los Héroes de Constanza, Maimén y Estero Hondo, Santo Domingo,
R. D. ¢ Tel.: mmmmm——— + www.poderjudicial.gob.do ¢ E-mail: s

6



REPUBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Exp. num.: - RECA-02461

Sol. Num.: 4031810

Recurrente: Philip Morris Products, SA.

Recurrido: Oficina Nacional De Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Contencioso Administrativo

Decision: Casa

demds, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad
jurisdiccional. Por ello se ha sefialado que, si la jurisdiccién es la facultad de
administrar justicia, la competencia fija los limites dentro de los cuales se
ejerce tal facultad, o lo que es lo mismo, los jueces ejercen su jurisdiccion
en la medida de su competencia.7.El articulo 157 de la Ley ntum. 20-00, de
fecha 8 de mayo 2000, sobre Propiedad Industrial, establece lo siguiente: “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 resolucién. El recurso de apelacion sera conocido por el
director general asistido por el cuerpo de asesores. 2) La resoluciéon del
director general agota la via administrativa y sera ejecutoria. Esta resolucion
podra ser recurrida por ante la corte de apelacién del departamento judicial
correspondiente al lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de Propiedad
Industrial, en sus atribuciones civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30)
dias francos, a partir de su notificacion. La sentencia de la corte de apelacion
podra revocar o confirmar la resolucion del director general”.8.El tribunal
sefiala que si bien es cierto que el articulo 157 de la Ley num. 20-00, sobre
Propiedad Industrial, no fue derogado por la Ley nim. 13-07, sobre
ampliacion de Competencia de la Jurisdicciéon Contencioso Administrativa,
porque efectivamente no traspasé las competencias que establece el
referido articulo 157 a este tribunal, nuestra Constitucién, en su articulo
165 establece “Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos,
sin perjuicio de las demads dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer
de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos,
tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso
administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese caracter;
2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y
disposiciones de Autoridades administrativas contrarias al Derecho como
consecuencia de las relaciones entre la Administracién del Estado y los
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particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso
administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera
instancia o en apelacién, de conformidad con la ley, las acciones
contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre
la Administraciéon Puablica y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las
demads atribuciones conferidas por la ley”.9.Al respecto, nuestra Suprema
Corte de Justicia, en sus atribuciones de Corte de Casacion, ha establecido
el siguiente criterio: “Considerando, que las motivaciones transcritas
precedentemente revelan la confusion y la interpretacion errénea en que
incurrio6 el Tribunal Superior Administrativo al entender como lo manifesto6
en su sentencia que no era competente para estatuir del recurso contencioso
administrativo de que estaba apoderado, cuando evidentemente su
competencia se desprende claramente de las disposiciones de los articulos 1
de la Ley nim. 1494 y 165 de la Constitucién, textos que a pesar de que
fueron citados por el tribunal a-quo en su sentencia no fueron valorados
correctamente por los jueces que suscriben este fallo, lo que los condujo a
dictar esta decision carente de base legal al desconocer la supremacia de la
Constitucion sobre las demés normas del ordenamiento juridico, ademas de
que incurre en contradiccién entre sus motivos, tal como se explicard a
continuacién; Considerando, que cuando el tribunal a-quo se fundamenté en
las disposiciones de los articulos 7, literal f) de la ley nim. 1494 y 157.2 de la
ley nam. 20-00 sobre Propiedad Industrial, los que transcribe en su sentencia
y en base a dichos textos consider6 que no era la jurisdiccion competente para
estatuir sobre el recurso contencioso administrativo de que estaba apoderado
porque "se trataba de un asunto que atafie a la jurisdiccion civil al versar
sobre una patente de invencién de un nuevo producto y no sobre un
conflicto entre la Administraciéon Pablica y un particular"; al razonar de esta
forma dicho tribunal no solo desconocié la razén de ser de la jurisdiccion
contencioso administrativa, sino que ademads inobservo el ambito de su
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competencia de atribuciéon, lo que ha sido claramente regulado por la
Constitucion, en sus articulos 139 y 165; consagrando el primero de estos
textos, que le corresponde a dicha jurisdiccién ejercer el control de legalidad
de la actuaciéon de la Administracion Publica y el 165, al regular la
competencia de atribucién de esta jurisdicciéon dispone en su numeral 2) que
le corresponde "Conocer de los recursos contencioso administrativos contra
los actos, actuaciones y disposiciones de Autoridades administrativas
contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la
Administracion del Estado y los particulares" Considerando, que al tratarse
el acto recurrido en la especie de un acto administrativo dictado por la
Autoridad administrativa en el ejercicio de su poder administrativo para
dictar actos que generen un efecto juridico directo e inmediato sobre los
intereses de los administrados y dentro de una situacion especifica concreta,
resulta evidente que la via que debe seguir el administrado que se sienta
lesionado por esta actuacion es la de un recurso en sede administrativa o en
sede judicial, como fue ejecutado en la especie por la hoy recurrente, de donde
resulta que cuando se trata del control judicial de esta actuaciéon
administrativa esta atribucién le corresponde de forma exclusiva a la
jurisdiccién contencioso administrativa, ya que asi lo ordenan los dos textos
constitucionales previamente indicados, que son principios sustantivos de la
Constitucion de la Reptublica por lo que se imponen a toda ley del
ordenamiento juridico en virtud del principio de supremacia constitucional
consagrado por el articulo 6 de la misma, lo que fue desconocido por
el Tribunal Superior Administrativo al dictar la sentencia objeto del presente
recurso de casacion y esto condujo a que le negara injustificadamente a la hoy
recurrente su derecho de obtener una tutela judicial efectiva, por lo que debe
ser censurada esta decision”.210.Esta Quinta Sala del Tribunal Superior
Administrativo se encuentra apoderada de un Recurso Contencioso
Administrativo que promueve la revocacion de la decision tomada por la
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Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en sus facultades
administrativas, la cual esta contenida en la Resolucién nam. 002-2021, de
fecha 18de enero de 2021, la cual fue emitida en virtud de la
Reconsideraciéon Marca de Producto, Resolucion Nam. 000381de fecha 06de
septiembre de 2019, emitida por el Departamento de Signos Distintivos de la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), evidenciandose asi la
raiz del presente apoderamiento ante esta jurisdiccién, que no se trata de un
asunto entre particulares, el cual si seria de la competencia de la Camara Civil
y Comercial de la Corte de Apelacion, tal y como arguye la parte recurrida,
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de acuerdo con el
indicado articulo 157; sin embargo, el presente recurso trata de un acto
susceptible de ser recurrido, por ser emanado de la administracion, cuya
competencia se le atribuy6 conforme con el articulo 165 de la Constitucion, al
Tribunal Superior Administrativo, en tal sentido, se rechaza la excepciéon de
competencia planteada por la parte recurrida, por no tener base legal;
declardndose competente para conocer del presente recurso, valiendo
decisién, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la
presenten sentencia.11.En cuanto ala competencia, el tribunal sefiala que
es de principio legal que todo Tribunal apoderado de un asunto deba
determinar en primer lugar su competencia, por lo tanto y previo estudio del
caso, se ha comprobado que se trata de un recurso sobre materia
contenciosa administrativa, motivo por el cual procede declarar Ia
competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer, deliberar
y fallar el mismo de acuerdo con las disposiciones del articulo 1 de la Ley
nam. 1494, 165 de la Constitucién, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
y Ley No. 424-06, de Implementacién del Tratado de Libre Comercio, entre
la Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América
(DRCAFTA), en consecuencia, rechaza la excepciéon de incompetencia
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valiendo decision sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva

(...)" (sic).
11. Mediante sentencia nim. 48 del 27 de mayo de 2015 esta Tercera Sala
mantuvo el criterio de que el Tribunal Superior Administrativo es competente
para ejercer el control de legalidad de las resoluciones dictadas por la
Direccion General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi)
y revocar los actos que no sean conformes al derecho, sobre la base de que se
trata de un acto administrativo emitido por un 6rgano de la administracién,
cuyo control se ejerce al tenor de los articulos 139 y 165 de la Constitucién. Sin
embargo, es posible que un tribunal se aparte de un criterio por ella
establecido, siempre que ofrezca una fundamentacién suficiente y motivada
del cambio jurisprudencial, tal y como se vera a continuacion.

Presupuestos de esta decision
12. Para un mejor entendimiento de esta sentencia, deben explicarse algunos
presupuestos esenciales que seran detallados individualmente en los
numerales que siguen mds abajo.
13. El primero de ellos consiste en que este tipo de conflicto es similar a otros
muy especificos en los que se discute la competencia de la jurisdiccion
contencioso-administrativa en relacién con otras jurisdicciones. La similitud

y especificidad a que nos referimos consiste en que, en esos tipos de casos, si
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bien una dimension de la contienda consiste en una disputa entre dos o méas
particulares, en la realidad la solucién del litigio depende de la juridicidad de
un acto administrativo o actividad administrativa. Es lo que sucede en la
especie, en la cual la pertenencia del registro de marca en controversia ante la
ONAPI depende de la conformidad o no a derecho del acto administrativo
dictado por dicho organismo publico en el que se analiza la demanda en
nulidad del registro de la marca en cuestion. En definitiva, se trata de una litis
entre dos empresarios o comerciantes por la propiedad de una marca
comercial, cuyo resultado depende de la conformidad de derecho de la
correlativa actividad administrativa que le es conexa. Dicha situacion se
asimila perfectamente a la que ocurre entre en materia de suspension de los
efectos de los contratos de trabajo, en donde los derechos de los trabajadores
frente a su empleador dependen de la calificacion juridica de la suspension
de las labores realizada por el Direccién General de Trabajo del Ministerio de
Trabajo o a las diferencias existentes entre dos 0 mas personas respecto de
inmuebles registrados, que en muchas ocasiones se relacionan con actos
administrativos registrales emanados del Registro de Titulos.

14. Esta sala ya se ha referido sobre la facultad de esta Corte de Casacion para

dictar decisiones en las que se desarrollen motivaciones a modo de “obiter
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dicta”!, consistentes en desarrollos argumentativos complementarios a los
que justifican la decisién sobre el caso decidido, las cuales, si bien estan
relacionados a este ultimo, tocan otros temas con diversas finalidades, entre
las cuales, interesa para el presente caso, la que se relaciona con la voluntad
de esta jurisdiccion para la creacién de doctrina o de estructurar y sistematizar
un cuerpo doctrinal que ella misma ha iniciado, todo en interés de cumplir su
funcién esencial de unificar la jurisprudencia nacional.

15.En la especie, esta facultad de establecer motivaciones complementarias a
modo de “obiter dicta”, tiene como finalidad estructurar y sistematizar la
doctrina de la Corte de Casacion relacionada con la competencia del Tribunal
Superior Administrativo respectos de los casos enunciados més arriba.

Sobre la competencia del Tribunal Superior en estos casos

16.Un asunto que debe quedar claro desde el inicio es que este Tribunal
partira del hecho de que en la especie y en casos similares que se describen
mas arriba, no se parte de una concepcién “privada” de los procesos de que
se trata, esto en el sentido de considerarlos Ginicamente como una disputa
entre particulares para de ahi derivar la competencia de tribunales distintos

al Tribunal Superior Administrativo. Esta dimensién “privada” de estos

! Sobre esta faculta de la Corte de Casacion Francesa, resulta de interés la premiada obra de Solemne Hortala,
“les obiter dicta de la cour de cassation. Etude la jurisprudence civile”.
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procesos (en la especie una disputa entre comerciantes o empresarios por la
propiedad de un registro de marca de fabrica) no es la tnica que le es
inherente, ya que en ellos subyace un acto administrativo de cuya
conformidad a la norma juridica dependen los derechos reclamados en la
dimensiéon privada entre las partes. Es decir, aqui se parte que estos casos
involucran la determinacion de la conformidad a derecho de actividad
administrativa, pero cuyo control no corresponde al Tribunal Superior
Administrativo como veremos.

17. Asi las cosas, es preciso remitirnos a nuestra Constitucién politica, la que
instituye la jurisdiccion contencioso administrativa y crea el Tribunal
Superior Administrativo y los tribunales contencioso administrativos de
primera instancia, sefialando en su articulo 165 que Son atribuciones de los
tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demds dispuestas por la ley,
las siguientes: 1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos
administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier tribunal
contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese cardcter;
2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones
de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las
relaciones entre la Administracion del Estado y los particulares, si éstos no son

conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3)
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Conocer y resolver en primera instancia o en apelacion, de conformidad con la ley, las
acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la
Administracion Publica y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demis
atribuciones conferidas por la ley.

18.De dicho texto deriva el control pleno de todo tipo de actuacion
administrativa a derecho y no solo de los actos administrativos propiamente
dichos, lo cual es un paso gigante en la confecciéon de un derecho procesal
administrativo (contencioso administrativo) respetuoso del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el articulo 69 de la
Constitucion vigente.

19. A partir de aqui debe irse perfilando la competencia del Tribunal Superior
Administrativo realizando una interpretacion sistemaética de dicho texto del
articulo 165 constitucional con los articulos 64, 69 y 139 de la Constitucion.
20. Respecto del citado articulo 64 constitucional, debe recordarse que de sus
disposiciones deriva que la competencia de la jurisdiccién contenciosa
administrativa, compuesta principalmente por el Tribunal Superior
Administrativo en la actualidad, esta delimitada por la ley, por lo que a esta
le corresponderéd indicar cudles asuntos debe abordar dicho tribunal y cuéles
no. Esta disposicion se plasma en nuestra Carta Magna por una razén muy

obvia, relacionada con la posibilidad de que el legislador pueda determinar

Av. I o5 (). s Simo6, Centro de los Héroes de Constanza, Maimén y Estero Hondo, Santo Domingo,
R. D. ¢ Tel.: mmmmm——— + www.poderjudicial.gob.do ¢ E-mail: s



REPUBLICA DOMINICANA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Exp. num.: - RECA-02461

Sol. Num.: 4031810

Recurrente: Philip Morris Products, SA.

Recurrido: Oficina Nacional De Propiedad Industrial (ONAPI)
Materia: Contencioso Administrativo

Decision: Casa

que otros Ordenes jurisdiccionales distintos al Tribunal Superior
Administrativo deben conocer y decidir un conflicto que por su naturaleza
particular deba ser abordado por una jurisdicciéon especifica para una mayor
garantia del conjunto de sub derechos que conforman el derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva en general, lo cual conecta con las deméas normas
constitucionales por las que hemos propugnado la anteriormente enunciada
interpretacion sistematica del referido texto del articulo 165 de la Carta
Magna.

21. Otra norma con la que hay que interpretar de forma sistematica el indicado
texto del articulo 165 Constitucional la constituye el texto del articulo 139 del
mismo instrumento juridico, el cual establece que el control de la actividad
administrativa corresponderd, en general, a los tribunales del orden judicial.

22.De lo anterior se desprende que la jurisdiccién contenciosa administrativa
no tiene el monopolio del control a derecho de la actividad administrativa,
sino que intervendrdn otros 6rdenes jurisdiccionales, tales como serian el
laboral, que aplica en los casos de suspension de los efectos del contrato de
trabajo a cargo del Ministerio de Trabajo, la jurisdiccién inmobiliaria, en los
casos que involucren la actividad administrativa registral; y la civil, en los

casos que involucren disputas entre comerciantes referentes a diferentes
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modalidades de la propiedad industrial al tenor de la Ley nam. 20-00, tal y
como ocurre en la especie.

23.Preciso es distinguir aqui que cuando esas jurisdicciones solucionan
dichos conflictos no solo aplican las normas relacionadas con su competencia
de atribucién (civil, inmobiliaria y laboral) y correlativas a la dimensién
privada del conflicto, sino que también aplican, con igual intensidad, las
normas de derecho administrativo que correspondan al momento en que
procedan a controlar la actividad administrativa de que se trate y de cuya
solucion depende parte o todo el conflicto, lo que constituye la dimensién
publica del problema. Esto ocurre de igual manera cuando la jurisdiccion
administrativa aplica el derecho privado en el control de la actividad
administrativa de los 6rganos y entes de la administraciéon publica, ya que
esta ultima esta vinculada a todo el derecho y no solo al derecho
administrativo.

24.Pero mas importante atn es la interpretacion sistemética (en combinacién)
del articulo 165 de la Constitucién y el 139 del mismo instrumento juridico.
Esto implica que la Constitucién reconoce, en principio, la idoneidad de la
jurisdiccién contencioso administrativa para controlar jurisdiccionalmente la

actividad administrativa estatal, pero ella no deberia ser el tribunal
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competente si por algtin motivo o razén se aprecia una mayor idoneidad de
otra jurisdiccién para conocer y decidir del asunto de que se trate.
25.Dicha idoneidad se refiere a la justicia material de caso concreto, es decir,
a un minimo de justicia material que debe intervenir en la solucién justa de
los conflictos judiciales a cargo de los magistrados actuantes. Esto es lo que se
conoce como debido proceso sustantivo, el cual, junto con el debido proceso
adjetivo o procesal, conforman el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva establecido en el articulo 69 de la Constitucion vigente.

26.Esta dimension del debido proceso procura, para lo que aqui interesa, la
especialidad del juez respecto de una parte o del todo del conflicto que se
somete a su solucién. Dicha especialidad no solo resulta ser técnica- juridica,
es decir, relativa al grado de conocimiento del derecho aplicable por parte del
juez, sino que incluye su propia aptitud frente al tipo de caso de que se trate,
cuya correccion depende de cierto entrenamiento y experiencia respecto de la
materia de que se trate, tal y como sucede, por ejemplo, con la debida
sensibilidad social que debe tener todo juzgador sobre los conflictos entre
comerciantes, tal y como ocurren en el presente caso, o entre empleadores y
trabajadores. Esto quiere decir que el derecho fundamental a una tutela
judicial efectiva requiere que los asuntos que sean sometidos a consideraciéon

de los jueces sean resueltos de una manera justa, en que la solucién material
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esté adaptada a la naturaleza del caso de que se trate, que es lo que se conoce
como justicia material del caso concreto. Esto solo se logra con la debida
especialidad (en el sentido descrito mas arriba) del juez respecto de las
particularidades del caso en cuestion. A esto se suma que en este tipo de
conflictos se decide sobre derechos (laborales, inmobiliarios o civiles-
comerciales) cuya naturaleza potencializa lo hasta aqui dicho sobre la
necesaria especialidad como cumplimiento del requisito de su idoneidad para
resolver el conflicto que involucre tales derechos, todo debido a su particular
esencia.

27.Podria decirse, a modo de resumen, que la tutela judicial sera realmente
efectiva si el conflicto se soluciona de un modo justo, a lo cual coadyuva de
manera obvia la especialidad del juez respecto del conflicto particular del cual
es apoderado, especialidad que es no solo técnica-juridica, sino que
compromete su cosmovision respecto del sector cuya regulacion esté
aplicando, todo lo cual es garantizado por el articulo 69 del Texto
Constitucional.

28.Respecto al presente caso, la norma en base a la cual el Tribunal Superior
Administrativo fundamenta su competencia para conocer las resoluciones
emitidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial es el articulo 165

de la Constitucion, el cual reza: Son atribuciones de los tribunales superiores
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administrativos, sin perjuicio de las demds dispuestas por la ley, las siguientes: 1)
Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios,
financieros y municipales de cualquier tribunal contencioso administrativo de
primera instancia, o que en esencia tenga ese cardcter; 2) Conocer de los recursos
contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades
administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la
Administracion del Estado y los particulares, si éstos no son conocidos por los
tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en
primera instancia o en apelacion, de conformidad con la ley, las acciones contencioso
administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administracion Puiblica
y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demds atribuciones conferidas por la
ley.

29.En el punto discutido, relativo de la competencia judicial para conocer de
las impugnaciones de los actos de la Onapi, resulta relevante tener en cuenta,
tal y como se lleva dicho anteriormente, el articulo 139 de la Constitucién, el
cual establece: Los tribunales controlardn la legalidad de la actuacion de la
Administracion Publica. La ciudadania puede requerir ese control a través de los
procedimientos establecidos por la ley.

30. Dicho texto resulta relevante en vista de su afirmacion en el sentido de que

serdn los tribunales del orden judicial en general quienes controlardn la
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legalidad de la actuaciéon de la administracién publica, por lo que de su
significado literal no puede extraerse que el Tribunal Superior Administrativo
ostenta el monopolio exclusivo para controlar jurisdiccionalmente la
actividad administrativa. Es mds, de una interpretacion sistematica conjunta
de los articulos 139 y 165 de la Constitucion no podria derivarse, tal y como
se expuso precedentemente en esta decisiéon, un impedimento al legislador en
el sentido de que este no puede designar otro tribunal diferente al Tribunal
Superior Administrativo para que conozca determinadas acciones judiciales
en donde se aplique el derecho a la actividad de la administracién publica.
Incluso eso viene sucediendo en el caso de los actos de la administracion
registral (registro de titulos) que conoce el Jurisdiccion Inmobiliaria, asi como
diversas acciones en materia laboral a cargo de la jurisdiccion laboral, donde
eventualmente pueden desconocerse el contenido material de las decisiones
del director de trabajo.

31. Asi las cosas, existe una ley que trata sobre la competencia para conocer
los recursos de apelacion interpuestos contra las decisiones de la Direcciéon
General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, nam. 20-00 sobre
Propiedad Industrial que establece en su articulo 157 numeral 2) lo siguiente:
Apelaciones por via administrativa... 2) La resolucion del director general agota la via

administrativa y serd ejecutoria. Esta resolucion podra ser recurrida por ante la corte
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de apelacién del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté
ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones
civiles y comerciales, en el plazo de treinta (30) dias francos, a partir de su
notificacion. La sentencia de la corte de apelacion podrd revocar o confirmar la
resolucion del director general.

32.Sin perjuicio de lo anterior, es necesario acotar que la interpretaciéon
juridica tiene limites, uno de los cuales lo constituye que las disposiciones
juridicas deben formar parte del discurso juridico. Es decir, este dltimo
(discurso juridico o argumentacion juridica) es una particularidad del
discurso practico general o teoria general de la argumentacion, lo que implica
que su fundamentacién debe girar en torno al material juridico disponible, a
diferencia de otros discursos practicos generales.

33.En ese sentido entiende esta Tercera Sala que el precitado articulo 157 de
la Ley nam. 20-00 sobre Propiedad Industrial, resulta suficientemente claro al
establecer que la competencia respecto de las resoluciones dictadas por la
Direccion General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi),
en ocasion de los recursos de apelacion, corresponde a las cortes de apelacion
del departamento judicial donde esté ubicada la Oficina Nacional de la

Propiedad Industrial (Onapi).
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34.En ese tenor, se suma el hecho de que, a pesar de tratarse de decisiones
emitidas en sede administrativa por una instituciéon ptublica, se fundamentan
en intereses privados de indole comercial entre empresarios, afines con la
materia civil y comercial; por tanto, su competencia se impone a las cortes de
apelacion por el propio mandato de la ley.

35. Adicionalmente a lo dicho hasta aqui, debe indicarse que la competencia
de atribucién de un tribunal es un asunto que afecta el derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva y al debido proceso establecido en el articulo 69 de
la Constitucién vigente, ya que, si el conflicto es decidido por una jurisdicciéon
que no es la idénea desde el punto de vista de su especialidad técnica o
cientifica en relacion con el derecho que debe aplicarse para su solucion, dicha
situacion vulnera la dimension sustantiva de los mencionados derechos
fundamentales. Dicha dimensién sustantiva del debido proceso asegura que
su decision al fondo tenga un minimo de justicia material, la que no se
lograria en el caso de que el tribunal que lo resuelva no sea el idéneo desde el
punto de vista de la especialidad del conocimiento juridico. Esta dimensién
sustantiva se distingue de la dimensién procesal, que es la mas conocida, la
cual es concebida como una garantia minima en relacién con derechos

procesales o adjetivos (forma para reclamar derechos sustantivos).
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36.De lo anterior se advierte que cuando el legislador de la Ley ntm. 20-00
designa a la Corte Civil para conocer de los casos que involucran la Onapi no
ha violentado el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial efectiva en lo
relativo a la especialidad, idoneidad o conocimiento distintivo que debe tener
sobre el asunto del cual es apoderado y que garantiza un minimo de justicia
material. Esto en vista de la compatibilidad material entre la naturaleza
inherente a los conflictos que involucran a la Onapi y la competencia de la
jurisdiccién civil en la Repuablica Dominicana, derivada de la primacia de los
intereses particulares en juego.

37.De lo anterior se desprende que la competencia legal para conocer los
recursos de apelacion (tal y como lo sefiala la ley que rige la materia) contra
las decisiones emitidas por la Direcciéon General de la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (Onapi), relativos a la resolucién de las referidas
controversias que versan sobre intereses particulares, corresponde a la corte
de apelacion del departamento judicial correspondiente al lugar donde esté
ubicada la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones
civiles y comerciales, por mandato del articulo 157 numeral 2) de la Ley nam.
20-00, sobre Propiedad Industrial.

Como colofon de todo lo anterior debe indicarse que en la sentencia

TC/0109/21 del Tribunal Constitucional, dicha alta corte senté como
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precedente que la jurisdiccion civil tendra la competencia para conocer de
los conflictos que involucren a la ONAPI al tenor de la citada ley 20-00,
sobre Propiedad Industrial.

38. Asi las cosas, esta Tercera Sala ha determinado que el tribunal a quo
incurrio en el vicio denunciado al entender que la competencia en razén de la
materia era la contenciosa administrativa, contrario a lo dispuesto en el
articulo 157 numeral 2) de la Ley ntm. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
39.En consecuencia, al ser la corte de apelaciéon de la jurisdiccion civil la
competente para conocer de este conflicto en razén de la materia procede
casar con envio la sentencia impugnada.

40.El articulo 36 parrafo VII de la Ley nam. 2-23 sobre Recurso de Casacién,
modificada por la Ley ntm. 491-08 establece que Cuando la sentencia fuere
casada por causa de incompetencia, la Corte de Casacion dispondri el envio del asunto
por ante el tribunal que declare ser el competente, aun no fuere del mismo grado o
categoria del que dicto la decision casada.

41.En virtud del principio de libre acceso a la justicia previsto en el articulo
69.1 de la Constitucién, en las materias contencioso administrativo y

contencioso tributarias no habra condenacién es costas.
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V. Decision
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de conformidad con la
Constitucion de la Reptblica, la norma legal aplicada al caso y sobre la base
de los motivos expuestos, dicta por autoridad y mandato de la ley la siguiente
decision:
FALLA

UNICO: CASA la sentencia ntam. 0030-1643-2022-SSEN-01034 de fecha 25 de
noviembre de 2022 dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior
Administrativo cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del
presente fallo y envia el asunto a la Presidencia de la Camara Civil y
Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional.

Firmado: Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrén, Anselmo
Alejandro Bello F., y Rafael Vasquez Goico.

P, secretario general de la Suprema Corte de Justicia,

certifico y doy fe que la presente sentencia ha sido firmada digitalmente por
los jueces y el secretario que figuran en la estampa.
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