SENTENCIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2020, NUM. 309

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del
Distrito Nacional, del 8 de octubre de 2014.

Materia: Civil.

Recurrente: Delirium, S. R. L.

Abogados: Licdos. Freddy Mateo Ramirez y Nelson Then Cruz.

Recurrido: Agua Randy, S. R. L.

Abogados: Licdos. César Betances Vargas y José Buenaventura Rodriguez Concepcidn.

Juez Ponente: Mag. Samuel Arias Arzeno.

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los
recursos de casacién en materia civil y comercial, constituida por los jueces Pilar Jiménez Ortiz,
presidente, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoledn R. Estévez Lavandier,
miembros, 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 2020, afio 177° de la
Independencia y afio 157° de la Restauracidn, dicta en audiencia publica, la siguiente sentencia:

En ocasion del recurso de casacién interpuesto por Delirium, S. R. L., entidad debidamente
constituida de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con domicilio social
establecido en la carretera San Francisco-Tenares, kildmetro 3 %, San Francisco de Macoris,
provincia Duarte, representada por su gerente general, sefior Carlos Cruz Cardenas, dominicano,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad nim. 056-0004967-9, domiciliado y residente
en la calle Gregorio Rivas nium. 81, Jobo Bonito, San Francisco de Macoris, provincia Duarte, la
cual tiene como abogados constituidos a los Lcdos. Freddy Mateo Ramirez y Nelson Then Cruz,
dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral nims. 012-
0000190-5 y 056-0012275-7 respectivamente, con estudio profesional abierto en la avenida 27
de Febrero nim. 421, plaza Dominica, suite 2-D-1, de esta ciudad.

En este proceso figura como parte recurrida, Agua Randy, S. R. L., sociedad comercial organizada
de conformidad con las leyes vigentes en Republica Dominicana, con RNC nim. 130115753, con
domicilio social ubicado en la carretera San Francisco-Tenares nim. 22, seccion Madeja, San
Francisco de Macoris, provincia Duarte, debidamente representada por el sefior Reymundo
Antonio Santana Vargas, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y
electoral nim. 056-0074412-1, domiciliado y residente en la avenida 4ta num. 77, urbanizacion
Piantini, San Francisco de Macoris, provincia Duarte, la cual tiene como abogado constituido y
apoderado especial al Lcdo. César Betances Vargas, por si y por el Lcdo. José Buenaventura
Rodriguez Concepcién, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula de identidad y
electoral nim. 056-0073896-6, con estudio profesional abierto en la calle 27 de Febrero, plaza
27 de Febrero, tercer nivel, apartamento 306, San Francisco de Macoris, provincia Duarte, y ad
hoc en la calle Luis F. Thomen num. 110, Torre Ejecutiva Gapo, suite 407, sector Evaristo Morales,



de esta ciudad.

Contra la sentencia civil num. 837-2014, dictada por la Primera Sala de la Camara Civil y
Comercial de la Corte de Apelacidon del Distrito Nacional, en fecha 8 de octubre de 2014, cuyo
dispositivo copiado textualmente, dispone lo siguiente:

PRIMERO: ADMITE en la forma el recurso de apelacidn judicial incoado por la razén social AGUA
RANDY, S. R. L., contra la resolucidon No. 142 emitida el dia veinte (20) de noviembre de 2012 por
el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), por ajustarse a
derecho en la modalidad de su interposicién; SEGUNDO: ACOGE también en cuanto al fondo la
indicada via de recurso: REVOCA la resolucion apelada; DECLARA nulo y por tanto inoperante el
registro No. 167418 de fecha veintinueve (29) de mayo de 2008, otorgado a DELIRIUM, S. R. L.
con relacion al signo “PRODUCTOS BANDY”; TERCERO: CONDENA en costar a DELIRIUM, S. R. L.,
sin distraccion.

VISTOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE, RESULTA QUE:

(A) En el expediente constan los documentos siguientes: a) el memorial de casacién depositado
en fecha 9 de diciembre de 2014, mediante el cual la parte recurrente invoca los medios de
casacién contra la sentencia recurrida; b) el memorial de defensa de fecha 2 de enero de 2015,
donde la parte recurrida invoca sus medios de defensa; y c) el dictamen de la procuradora
general adjunta, Casilda Baez Acosta, de fecha 4 de marzo de 2015, donde expresa que deja al
criterio de la Suprema Corte de Justicia la solucidn del recurso de casacion del que estamos
apoderados.

(B) Esta Sala, en fecha 21 de octubre de 2015, celebré audiencia para conocer del indicado
recurso de casacién, en la cual estuvieron presentes los magistrados que figuran en el acta
levantada al efecto, asistidos del secretario y del ministerial de turno; a la indicada audiencia
solo comparecié el abogado de la parte recurrida, quedando el asunto en fallo reservado para
una préxima audiencia.

(C) El magistrado Blas Rafael Fernandez Goémez no figura en la presente decisién por encontrarse
de licencia.

LA PRIMERA SALA, LUEGO DE HABER DELIBERADO:

En el presente recurso de casacién figura como parte recurrente Delirium, S. R. L. y como
recurrida Agua Randy, S. R. L. Del estudio de la sentencia impugnada y de los documentos a que
ella se refiere, se establece lo siguiente: a) que en fecha 19 de agosto de 2011, la entidad Agua
Randy, S. R. L. impugnd ante el Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI el registro num.
167418 relativo al signo Productos Bandy, otorgado en la clase internacional 32 a favor de la
empresa Delirium, S. R. L., accién que fue acogida mediante resolucién nim. 00023 de fecha 31
de enero de 2012; b) que contra dicha decisién fue interpuesto un recurso jerarquico por ante el
Director General de la ONAPI, organismo que dejo sin efecto lo resuelto mediante la indicada
resolucion, fundamentado en que las marcas cotejadas debido a su composicion pueden ser
facilmente diferenciadas por el consumidor medio, segun resolucién nim. 00142-2012 de 21 de
noviembre de 2012; c) que la entidad Agua Randy, S. R. L. recurrid en apelacién por ante la corte
a qua la aludida decisidn solicitando su revocacidn, y por consiguiente, la anulacidn del registro
num. 167418 por ser contrario a la Ley nim. 20-00 y al DR-Cafta; que la jurisdiccion de alzada



acogié el indicado recurso, revocé la resolucion apelada y declaré nulo y por tanto inoperante el
registro num. 167418, mediante sentencia nim. 837-2014 de fecha 8 de octubre de 2014, ahora
impugnada en casacion.

La entidad Delirum, S. R. L. recurre la sentencia dictada por la corte, y en sustento de su recurso
invoca los medios de casacién siguientes: primero: violacién del articulo 4 de la Ley 1494, del 2
de agosto de 1947, que instituye la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa y del principio de
firmeza de los actos administrativos; segundo: violacién del principio constitucional de seguridad
juridica y su derivado el principio de la confianza legitima; tercero: violacién a los articulos 165 y
69 de la Constitucién y violacidn de su propia decisidn; cuarto: violacién por desnaturalizacidn
de los hechos, falta de motivacién, ausencia de fundamentos de hecho y de derecho.

En el cuarto medio de casacién, examinado en primer lugar por la decisidén que serd adoptada, la
parte recurrente sostiene esencialmente, que la corte a quo incurrié en desnaturalizacion de los
hechos y falta de motivacidn, al no tomar en cuenta la diferencia abismal que existia entre
ambas marcas, como lo es la presentacidn de las etiquetas, sus distintos colores y su logo, lo que
evidencia que al comparar fisicamente ambos productos no existe ninguna confusidn visual, sin
embargo, la alzada se limitd a realizar una redaccidon muy distinta a la realidad, ademas de que
no tomé en cuenta sus alegatos esgrimidos ante el Director General de la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI) y tampoco ponderé los documentos depositados; que asimismo, el
tribunal de segundo grado no tomd en consideracion que el organismo calificado y que hace de
cada expediente un examen tanto de forma como de fondo, que es el ONAPI, ha determinado
que en el presente caso no existe violacion a los articulos 73 y 74 de la Ley num. 20-00 sobre
Propiedad Industrial.

Al respecto, la parte recurrida argumenta en su memorial de defensa que no hay
desnaturalizacién, en tanto la corte narra los hechos tal y como ocurrieron; que tampoco es
cierto que la sentencia tenga carencia o falta de motivos, pues la corte ha valorado con precision
el riesgo de confusidén que imprimen ambos signos marcarios, por lo tanto, ha motivado bien su
decision, maxime cuando utiliza como base para apoyar su sentencia las disposiciones de los
articulos 73 y 74 de la Ley nium. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Es criterio de esta Suprema Corte de Justicia, que la desnaturalizacién de los hechos y
documentos de la causa es definida como el desconocimiento por los jueces del fondo de su
sentido claro y preciso, privandolos del alcance inherente a su propia naturaleza, a cuyo tenor,
ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de
Justicia que, como Corte de Casacion, tiene la facultad excepcional de observar si los jueces han
dotado a los documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance vy si las
situaciones constatadas, son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones
depositadas, siempre que tal examen haya sido expresamente requerido por la parte recurrente,
como sucede en la especie.

El articulo 55 de la Constitucion establece que: “Se reconoce y protege el derecho de la
propiedad exclusiva de las obras cientificas, literarias, artisticas, invenciones e innovaciones,
denominaciones, marcas, signos distintivos y demas producciones del intelecto humano por el
tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”.

Ha sido criterio de esta Corte de Casacidn que: “Para los efectos de la Ley 20-00 sobre Propiedad



Industrial se entenderd por marca “cualquier signo o combinacién de signos susceptible de
representacion grafica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los
productos o servicios de otras empresas” .

Resulta oportuno recordar que el articulo 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, sefiala,
entre otras cosas, que: “(...) No podra ser registrado como marca un signo cuando ello afectare
algun derecho de tercero. A estos efectos se consideraran, entre otros, los casos en que el sigho
que se pretende registrar: a) Sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusion, a
una marca registrada o en tramite de registro en los términos del Articulo 75 y siguientes, por un
tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o productos o
servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca
anterior distingue...”.

En ese tenor, el estudio del fallo objetado pone de manifiesto que la corte a qua establecié en
sus motivaciones que en la especie existe riesgo de confusion entre las denominaciones
comerciales, al Unicamente diferir los signos cuestionados en la primera de sus cinco letras,
siendo iguales las demas, situacion que a su juicio conlleva una semejanza grafico-fonética que
puede inducir al publico a una equivocacidn o confusién, especialmente porque ambos se
encuentran dentro de la misma categoria de la clasificacion internacional de Niza, a saber la
num. 32 relativa a cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohdlicas. Sin
embargo, no verifico la alzada que los signos bajo discusion no se limitan a los nombres “Randy”
y “Bandy” como ha hecho referencia en sus motivaciones, sino que los calificativos completos de
dichos signos, segln consta en la propia decision impugnada, son “Agua Randy, S. R. L. y
“Productos Bandy, S. R. L., por lo que la jurisdiccién de alzada debid hacer el correspondiente
analisis diferencial en base a las designaciones correctas, ya que su comparacion ha de hacerse
partiendo de la totalidad de los elementos que los componen, de manera que en el examen no
se deben desintegrar artificiosamente las palabras o silabas, sino que la valoracién debe hacerse
partiendo de la impresion que genera la marca en su conjunto.

Cabe aclarar que las clasificaciones contenidas en el Arreglo Internacional de Niza de 1957 no
son exclusivas para una Unica denominacidn, por lo que no obstante lo expresado por la alzada,
aunque dos signos se encuentren dentro del mismo rengldn, en este caso en la clase
internacional 32, en tanto que ambas van dirigidas a proteger la misma serie de productos, si
son distintivas no dan lugar a ningun tipo de confusion por parte de los consumidores, y en ese
sentido, a la luz de lo que establece el articulo 15 de la Ley nium. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, cualquier signo o combinacidn de signos que sea capaz de distinguir los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas debe poder registrarse.

Es criterio de esta corte de casacidn que la sentencia debe contener los motivos y fundamentos
en los cuales se sustenta la decisidon; que, asimismo, es una necesidad imperativa para todos los
tribunales del orden judicial motivar sus sentencias, para que esta alta Corte esté siempre en
condiciones de apreciar todos los hechos y circunstancias del caso y su calificacion, de manera
que puedan enlazarse con el derecho aplicado y de ese modo, apreciar si la ley ha sido bien o
mal aplicada.

Conforme las motivaciones expuestas anteriormente, esta Sala Civil de la Suprema Corte de
Justicia ha podido verificar que en la especie el tribunal a quo no realizé una ponderacién
adecuada de los hechos y la legislacidn, a fin de determinar fehacientemente si el signo cuya



anulacién fue solicitada, en la especie “Productos Bandy, S. R. L.”, era potencialmente
confundible con el signo “Aguas Randy, S. R. L.”. En tal sentido, se comprueba en la especie que
al adoptar su decisién la alzada incurrié en los vicios invocados, por lo que esta Primera Sala
estima procedente acoger el medio examinado, y, por consiguiente, casar la sentencia
impugnada.

De acuerdo a la primera parte del articulo 20 de la Ley nim. 3726-53 Procedimiento de
Casacion, la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviard el asunto a otro
tribunal del mismo grado y categoria que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto
del recurso.

Cuando la sentencia es casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos,
desnaturalizacidn de los hechos o por cualquiera otra violacion de las reglas procesales cuyo
cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas, al tenor del
numeral 3 del articulo 65 de la Ley 3726-53 del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento
de Casacidn; en tal virtud, procede compensar las costas del procedimiento, lo que vale decisién
sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo del presente fallo.

Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, por autoridad y
mandato de la ley y en aplicaciéon de las disposiciones establecidas en la Constitucion de la
Republica; la Ley nim. 25 de 1991; los articulos 1, 2, 5, 6, 11, 13, 15, 20 y 65 de la Ley num. 3726
de 1953, sobre Procedimiento de Casaciény 141y 142 del Cédigo de Procedimiento Civil; 74 de
la Ley num. 20-00 sobre Propiedad Industrial.

FALLA:

UNICO: CASA la sentencia civil nim. 837-2014 de fecha 8 de octubre de 2014, dictada por la
Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional, y
envia el asunto por ante la Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion
del Distrito Nacional, en las mismas atribuciones, conforme los motivos antes indicados.

Firmado: Pilar Jiménez Ortiz, Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Napoledn
Estévez Lavandier. Cesar José Garcia Lucas, Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los sefiores Jueces que figuran en su
encabezamiento, en la audiencia publica del dia, mes y afio en él expresados, y fue firmada, leida
y publicada por mi, Secretaria General, que certifico.
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