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1. Enla décima sesion del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), uno de los temas que
el Comité convino en considerar en su undécima sesion fue el “intercambio de informacién
sobre experiencias nacionales en relacion con acuerdos institucionales relativos a politicas y
regimenes de observancia de la propiedad intelectual (P.l.), en particular los mecanismos para
resolver controversias de P.l. de forma equilibrada, holistica y eficaz”. El presente documento
incorpora las contribuciones preparadas por cuatro Estados miembros, en las que se abordan
las funciones que desempefian las respectivas oficinas nacionales de P.l. para hacer valer los
derechos de P.I. Con arreglo a los respetivos marcos legislativos nacionales, esas funciones
van desde actividades de mediacién y controles y confiscaciones hasta el ejercicio de
competencias judiciales.

2. Las contribuciones preparadas en nombre los Estados miembros constan en el siguiente
orden:

Proteccion y observancia de 1a P.l. €N ChiNa .........oooiiiiiiiiiiie e 2
Las facultades jurisdiccionales en materia de propiedad intelectual de la
Superintendencia de Industria y Comercio y la Direccién Nacional de Derechos de
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Propiedad Intelectual de ParagUAa ...........couuuuiiiiiiiiieiiiee et e e e eeeeeenns 12
Funciones de observancia de la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas: Mejores
Practicas ¥ AifiCUIAAES ........cooeeeeice e e e e et e e e e e e e e raaa s 15
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PROTECCION Y OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHINA

Contribucién preparada por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China, Beijing, China”

RESUMEN

En el presente documento se explican las caracteristicas particulares del sistema chino de
proteccion de la propiedad intelectual (P.l.), que se caracteriza por ofrecer una doble proteccion
a través de medidas administrativas y judiciales, a las que vienen afiadirse procedimientos de
arbitraje y mediacién. En él también se examina la relacién entre la observancia de la P.l. en
China y varias normas e iniciativas internacionales en ese ambito. Gracias a los mecanismos
mencionados, en China se han obtenido resultados notables y se ha creado un entorno
propicio a la P.1.

l. LA OBSERVANCIA DE LA P.I. EN CHINA

1. El Gobierno chino concede mucha importancia a la proteccion de los derechos de P.l. En
la actualidad, China cuenta con un sistema de proteccion de la P.I. que, aunque esta en
sintonia con las normas internacionales en ese ambito, tiene sus propias caracteristicas. En el
sistema se ofrece la posibilidad de proteger los derechos a través de medidas administrativas y
judiciales y se aprovechan las ventajas de ambos mecanismos, que se entrelazan de manera
organica. Esas medidas se complementan con mecanismos como el arbitraje y la mediacion.

A. PROTECCION JUDICIAL

2.  Las obligaciones que incumben a las autoridades judiciales chinas en la proteccion de los
derechos de P.l. estan estipuladas en la legislacién. Los tribunales populares son plenamente
competentes en los juicios civiles y penales para aplicar las debidas sanciones contra las
infracciones de P.l. De ahi que respalden activamente a los departamentos administrativos en
el cumplimiento de las obligaciones que define la Ley para salvaguardar los intereses legitimos
de los titulares de derechos de P.l. Las entidades de fiscalia e investigacién de China
participan activamente en las investigaciones de delitos de P.l. Los érganos de seguridad
publica aplican firmes medidas para luchar contra todo tipo de redes de delincuencia que sacan
provecho del uso no autorizado de los derechos de P.I.

B. PROTECCION ADMINISTRATIVA

3.  Atodos los niveles, la Administracion china no escatima esfuerzos para luchar contra las
infracciones y la usurpacion® en materia de P.l. que afecta el interés publico y repercute en
proyectos de mucha importancia y toma medidas para acelerar la solucién de litigios de P.I. a
fin de proteger los intereses legitimos de los titulares de derechos de P.I. y los del publico en
general. La Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO) y las oficinas locales de P.I.
colaboran para velar por la proteccion de las patentes. En dichos esfuerzos, la SIPO se

5

Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el
?unto de vista de la Secretaria de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

Por “usurpacién” se entiende, entre otros actos, la indicacién en un producto o en su embalaje en el sentido
de que esta protegido por patente sin haberse obtenido una patente, la indicacion de esa indole en un producto o en
su embalaje tras invalidarse o expirar la patente, o la indicacién del nimero de patente de terceros sin autorizacion
en un producto o en su embalaje.
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encarga de elaborar politicas y guias de observancia y actividades en ese campo mientras que
las oficinas de P.l. se encargan de la ejecucion de todas esas herramientas. A lo largo de los
afos, las oficinas de P.l. han tomado medidas resueltas para promover el desarrollo
institucional, sistemético y creador de capacidad del sistema administrativo de observancia de
patentes en cuyo marco se ofrecen procedimientos sencillos para investigar rapidamente las
infracciones de patentes.

C. PROTECCION ADMINISTRATIVA Y PROTECCION JUDICIAL

a) Peticion de observancia obligatoria

4, Una vez que los departamentos administrativos de observancia de la P.l. establecen que
se ha producido una infraccion, pueden ordenar a los infractores que cesen inmediatamente
sus actos. En caso de desacuerdo con esa orden, las partes pueden incoar un juicio ante un
tribunal popular. Si el supuesto infractor no acata la orden dentro del plazo aplicable y continta
realizando actos infractores, los departamentos administrativos de observancia de la P.I.
pueden acudir a un tribunal popular para que dicte una orden de observancia obligatoria.

b) La mediacién en el marco de procedimientos judiciales

5.  Antes o durante un procedimiento judicial, el tribunal popular puede ordenar a los
departamentos administrativos de observancia de la P.l. que promuevan el recurso a la
mediacion para resolver un litigio de P.I. Una vez finalice la mediacion, dichos departamentos
notifican los resultados al tribunal popular. Si las partes llegan a un acuerdo en el marco de la
mediacion, hay dos posibilidades: pueden retirar la demanda y pedir confirmacion judicial del
acuerdo de conciliacién?, o pueden pedir al tribunal popular que examine el acuerdo de
mediacion y prepare una decision de mediacion®. Si las partes no estan de acuerdo en recurrir
a la mediaciéon o no logran llegar a un acuerdo en el plazo acordado o estipulado, el caso
seguira adelante en el tribunal popular y sera examinado en el plazo que estipule la Ley.

Il. OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHINA Y NORMAS
INTERNACIONALES EN LA MATERIA

A.  ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

6. En China, los mecanismos de observancia de la P.I. estan en conformidad con el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), que contempla varias sanciones para casos de
infraccion de la P.I.

B. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS SEVERAS DE OBSERVANCIA DE LA P.I.: UNA
OPCION COMUN EN MUCHOS PAISES

7. En muchos paises se opta por reforzar los mecanismos administrativos de observancia y
proteccién. En el Reino Unido, los Estados Unidos de América y México se prevén sanciones

Se trata de un procedimiento administrativo.
Se trata de un procedimiento judicial.
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administrativas en los casos de infraccion de patente. También es una practica comun atribuir
a las autoridades aduaneras nacionales y regionales la facultad de imponer medidas cautelares
y en algunos casos, de realizar actividades que van mas alla del despacho de aduanas, a
saber, el rastreo en centros de distribucion cuando haya productos que infrinjan derechos de
P.L.* En Francia, Alemania, el Japén y la Republica de Corea se contemplan sanciones
penales en caso de infraccién de una patente. No existe un nivel minimo de penalidad en esos
casos Y las sanciones pueden ser severas.

C. OBLIGACION LEGAL DE LOS GOBIERNOS DE PROTEGER LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PATENTE

8. En conformidad con la normativa internacional, los gobiernos de todos los paises del
mundo tienen la obligacion de proteger los derechos de propiedad, incluidos los derechos de
patente. La funcién del sistema de patentes es ofrecer proteccion de los derechos que confiere
la patente a cambio de la divulgacion de la informacién que contiene la patente. Por
consiguiente, establecer un medio eficaz para hacer valer los derechos de patente es una
responsabilidad que puede llevarse a cabo de formas diferentes pero es esencial para la
credibilidad del gobierno y para el funcionamiento del sistema de patentes.

lIl.  PRINCIPALES MEDIDAS DE PROTECCION JUDICIAL DE LA P.I.

9. El establecimiento de tribunales especializados en P.I. en las principales ciudades chinas,
Beijing, Shanghai y Guangzhou, ha mejorado la eficacia de los juicios en el &mbito de la P.1.

Ha facilitado también los juicios “3 en 1” en los que se contemplan medidas civiles,
administrativas y penales en materia de P.l. La introduccion de tribunales de P.l. ha
aumentado la capacidad de los jueces para contar con expertos técnicos y se ha traducido en
mayores posibilidades de resolver los litigios en el &mbito de la P.I. Se ha traducido también en
mejoras en las interpretaciones judiciales y en las normativas judiciales en ese ambito. Se han
hecho mayores esfuerzos para encauzar y supervisar juicios con miras a dictar decisiones de
P.1. y construir un modelo de gestion adaptado a las caracteristicas de la labor procesal en
materia de P.l. Ademas, la publicacion de decisiones de P.l. se ha traducido en una mejora de
la justicia gracias a la transparencia y contribuye a crear un entorno propicio a la proteccion de
los derechos de P.I. a nivel judicial. A todo eso viene a afiadirse el aumento de la calidad de la
labor procesal y el fortalecimiento de la capacidad y la competencia judicial de los equipos de
enjuiciamiento gracias a las iniciativas de formacion de jueces y de mejora de los
conocimientos cientificos y técnicos.

IV. PRINCIPALES MEDIDAS DE OBSERVANCIA ADMINISTRATIVA Y PROTECCION DE
LOS DERECHOS DE P.I. EN CHINA

A.  NORMAS Y REGLAMENTOS DE OBSERVANCIA ADMINISTRATIVA DE LA P.I.

10. Se han introducido mejoras en las normas y los reglamentos que rigen las medidas
administrativas de observancia de la P.l. También esta en curso una revisiéon de la Ley de
Patentes de China y su reglamento de ejecucién. Por otra parte, se han finalizado las

4 Un ejemplo a ese respecto es la Region Administrativa Especial de Hong Kong: aun cuando los productos ya

hayan sido objeto de procedimiento aduanero y hayan llegado al centro de distribucion del territorio de la Region
Administrativa Especial (por ejemplo, un mercado al por mayor), las autoridades aduaneras conservan la facultad de
realizar un seguimiento de los productos.
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modificaciones relativas a las directrices practicas para la observancia de las patentes y se han
adoptado normas y medidas mas estrictas de proteccion de la P.l. Se ha mejorado la
reglamentacién en materia de observancia y la gestion de casos en ese ambito a los fines de
una mayor disuasion de las infracciones de P.I.

B. TIPOS DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE OBSERVANCIA DE LA P.1.

11. Se han introducido mejoras en las medidas administrativas de observancia de la P.l. y se
van a introducir mecanismos innovadores para explotar plenamente los beneficios que
conllevan las medidas administrativas de observancia de la P.l. Se han instaurado un
mecanismo asesor para determinar casos de infraccion de los derechos de P.1., un mecanismo
acelerado de mediacion en litigios de P.l. y un mecanismo de observancia y proteccion de la
P.l. respecto del comercio electronico, a lo que vienen a afiadirse iniciativas de coordinacion
interregional e intersectorial de observancia de la P.1.

C. CAPACITACION EN EL AMBITO DE LA OBSERVANCIA ADMINISTRATIVA DE LA P.I.

12. Ha aumentado la capacidad en materia de observancia administrativa de la P.l. mediante
la expansion y la intensificacion de la formacién y el analisis de la jurisprudencia de interés.
También se ha reforzado la capacidad y la competencia de los investigadores, y el uso de las
tecnologias de la informacion en las actividades de observancia y proteccién ha contribuido a
establecer un equipo encargado de la observancia de la P.l. especializado, profesional,
homologado y que actia conforme a informacién precisa.

D. INTENSIFICACION DE LAS INICIATIVAS ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA DE
LAP.L

13. Entre los ejemplos practicos de actividades administrativas de observancia de la P.1. esta
la iniciativa especial “en convoy” para reforzar y proteger los derechos de P.l y las iniciativas
esclarecedoras en el &mbito del comercio-e. Esas medidas resueltas contra los actos de
infraccion de la P.I. que perjudican el interés publico y proyectos de gran importancia tiene por
finalidad salvaguardar los intereses legitimos de los titulares de derechos y del puablico en
general y crear un entorno comercial justo y organizado.

E. PUBLICACION DE LOS CASOS DE P.I.

14. Se publica informacion sobre casos como medio eficaz de disuasion de las infracciones
de patentes y usurpaciones de P.l. Como se prevé en la Ley, eso incluye informacion sobre
decisiones de sancién administrativa por usurpacion en el ambito de las patentes e informacion
sobre casos de infraccion de patentes. Se ha establecido un marco de informacion en materia
de responsabilidad para el intercambio rapido de informacion entre sectores®. El objetivo es
crear una cultura de comportamiento ético mediante un sistema eficaz de informacién en
materia de responsabilidad, a fin de que aumente el nUmero de actores sociales que se ajustan
a las practicas de buena fe y mejore asi el nivel general de la sociedad a ese respecto.

° Se trata de un sistema en el que se hace constar todo acto de infraccion o usurpacion de patente cometido

por un individuo o empresa, de forma similar al registro de descubiertos en tarjetas de crédito o impagos en los
préstamos bancarios. La informacién es compartida entre los agentes interesados, entre otros, bancos, lo que
perjudica al individuo o la empresa por ejemplo, si solicita un préstamo.
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F. RED DE INFORMACION DE INFRACCIONES DE P.l. Y PARA PRESENTAR QUEJAS

15. Se ha establecido una red para denunciar infracciones de P.l. y para presentar quejas a
ese respecto. Se han creado 76 centros de asistencia en materia de derechos de P.I. para
ocuparse de tramitar las quejas y las demandas y a ellos se han venido a afiadir 12 centros de
observancia. Se ha puesto a disposicién un numero de teléfono central “12330” en todo el pais
ademas de un sitio web para registrar quejas del publico por teléfono, por Internet y por escrito
y para transmitir rapidamente la informacion de cada caso al correspondiente departamento
administrativo de observancia de la P.I.

V. CONCLUSION

16. La SIPO ha realizado grandes esfuerzos en los Ultimos afios para promover el desarrollo
institucional de mecanismos de observancia de la P.l. y de capacitacion en ese ambito.
Mediante esos mecanismos, China ha hecho avances positivos en la observancia de la P.l. y
para hacer frente a las infracciones de P.I. En el futuro, la SIPO seguira reforzando la
protecciéon de la P.l. tomando las medidas necesarias para crear un modelo de trabajo que
ofrezca mayor proteccion de la P.l., y permita elaborar politicas y medidas estrictas de
proteccion de la P.l. y resolver problemas de proteccion de la P.I. en ambitos clave. Mediante
un sistema bien concebido de observancia de la P.l. aumentara la confianza de los titulares de
derechos en las iniciativas que tome el Gobierno para hacer valer los derechos de P.1., se
agrandara la toma de conciencia acerca de la importancia de proteger la P.I. en todos los
sectores de la sociedad, se salvaguardaran la creacion y la utilizacion de los derechos de P.l. y
se propiciara un entorno comercial favorable para esos derechos.
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LAS FACULTADES JURISDICCIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO Y LA
DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DE COLOMBIA

preparado por el Sr. Fidel Puentes Silva, Superintendente Delegado para Asuntos
Jurisdiccionales, Superintendencia de Industria y Comercio, Bogot4, Colombia

RESUMEN

A pesar de que en Colombia existe una division de poderes en tres ramas distintas, el
legislador decidié otorgarles facultades jurisdiccionales a algunas entidades administrativas, lo
cual ha permitido robustecer la proteccién de la propiedad intelectual (P.l.). Dentro de su
eleccién aparecen la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien fue investida con
funcién judicial para resolver asuntos de competencia desleal e infracciones de derechos de
propiedad industrial, e igualmente la Direccion Nacional de Derechos de Autor (DNDA) para
procesos relacionados con los derechos de autor y conexos. Desde entonces, estas entidades
han administrado justicia en esas precisas materias contribuyendo al fortalecimiento del
sistema de justicia mediante respuestas rapidas y especializadas.

L. LAS FACULTADES JURISDICCIONALES EXCEPCIONALES"

1. De acuerdo con lo establecido en el articulo 113 de la Constitucion Politica de Colombia
“son Ramas del Poder Publico, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial’. En este sentido,
conforme al esquema de organizacion de poderes en Colombia, estos se encuentran
distribuidos en tres ramas diferentes, cada una de ellas con funciones bien definidas y
claramente diferenciables.

2. No obstante lo anterior, en el afio 1998, el legislador colombiano decidi6 otorgar
facultades propias de la rama judicial a autoridades pertenecientes a la rama ejecutiva del
poder publico, teniendo en cuenta, de un lado, la especialidad de algunas entidades, y por otro,
la congestion que estaba haciendo que el sistema de justicia diera soluciones lentas a las
disputas propuestas por los ciudadanos.

3. Es asi como la Ley 446 de 1998 otorg6 facultades jurisdiccionales a la Superintendencia
Financiera, a la Superintendencia de Valores, a la Superintendencia de Sociedades y a la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).? Para los efectos de este escrito nos
referiremos Unicamente a las facultades jurisdiccionales asignadas a la Gltima de las entidades
mencionadas y a las que posteriormente fueron otorgadas a la Direccion Nacional de Derechos
de Autor (DNDA).

* Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no coinciden necesariamente con las
de la Secretaria ni las de los Estados miembros de la OMPI.

Sobre este tema se puede revisar la Sentencia C — 1641 de 2000, MP. Alejandro Martinez Caballero,
disponible en el sitio web: http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1641-00.htm.
2 Ley 446 de 1998 por la cual se adoptan como legislacion permanente algunas normas del Decreto 2651
de 1991, se modifican algunas del Cédigo de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Codigo Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestion, eficiencia y acceso a la justicia; disponible en el sitio web: http://www.wipo.int/
wipolex/en/details.jsp?id=14818.


http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1641-00.htm
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14818
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14818
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4. En aquel momento, la SIC fue investida de jurisdiccién Unicamente para conocer dos
tipos de asuntos, aquellos relacionados con actos de competencia desleal® y los relativos a la
proteccién de derechos de los consumidores.

5. Posteriormente, en el afio 2012, el legislador colombiano profirié el Codigo General del
Proceso (Ley 1564 de 2012), una nueva normativa adjetiva en la que otra vez se incluyeron las
facultades jurisdiccionales de la SIC, pero esta vez amplié su margen de accion hasta las
acciones Por infraccion de derechos de propiedad industrial y ademas le entrego6 labor judicial a
la DNDA.

6. Lanorma a la que nos referimos dice lo siguiente:
“Articulo 24: Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas

Las autoridades administrativas a que se refiere este articulo ejerceran funciones
jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen
sobre:

(...)

b)  Violacién a las normas relativas a la competencia desleal.

(...)
3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de
infraccion de derechos de propiedad industrial.

b) La Direccién Nacional de Derechos de Autor en los procesos
relacionados con los derechos de autor y conexos”.

7. Es asi como desde el afio 2012 y hasta la fecha, la SIC y la DNDA han ejercido no solo
las facultades otorgadas a través de la Ley 446 de 1998 sino aquellas relativas a las acciones
por infraccién de derechos de propiedad industrial y aquellos asuntos relativos a derechos de
autor y conexos.

8. Es importante precisar que estas facultades no fueron otorgadas de manera caprichosa
por el legislador, sino que su decision es coherente con las diferentes funciones que
histéricamente habian sido desempefadas por estas entidades. Ciertamente, para ese
momento la SIC era (y aun lo es) la autoridad Unica en materia de competencia y la oficina
nacional de registro de la propiedad industrial. Por su parte, la DNDA ha sido la encargada de
administrar el registro nacional de derechos de autor. Estas razones resultaron suficientes para
otorgar funciones judiciales limitadas a materias especificas que no estuvieran en contravia con
la esencia funcional de las entidades.

3 Nos referiremos a las facultades en materia de competencia desleal pues es un mecanismo Util para la

proteccion de la propiedad industrial por via indirecta.
Ley 1564 de 2012 por medio de la cual se expide el Codigo General del Proceso y se dictan otras
Disposiciones; disponible en el sitio web: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14817.
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. DESARROLLO DE LAS FACULTADES JURISDICCIONALES EN FORMA SIMILAR A
LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL ORDINARIA

9. Teniendo en cuenta que la SIC y la DNDA en estas especificas materias hacen las veces
de juez de la republica, deben desarrollarlas aplicando las mismas reglas que se aplican dentro
de la jurisdiccion ordinaria. Asi el Codigo General del Proceso, al sefialar en el paragrafo 3 del
articulo 24, impone que las autoridades administrativas tramitaran los procesos a través de las
mismas vias procesales previstas en la ley para los jueces. En este sentido los parrafos
siguientes precisan algunos puntos de especial relevancia.

A.  COMPETENCIA

10. Siuna persona natural o juridica decide iniciar un proceso relacionado con actos de
competencia desleal o infracciones a derechos de propiedad industrial o derechos de autor,
cuenta con la posibilidad de elegir el juez que conocera de su demanda, ya sea presentandola
ante la jurisdiccion ordinaria o ante la SIC o la DNDA, es decir, que se trata de una
competencia a prevencion. Presentar la demanda ante la SIC o la DNDA tiene la ventaja que
estas entidades estan especializadas en el tratamiento de asuntos de P.l. También no tienen
el nivel de congestidon del que sufre la jurisdiccion ordinaria. Esto implica que los casos se
manejen con mas celeridad.

B. TRAMITE DEL PROCESO

11. Para el tramite del proceso, el interesado debe presentar una demanda que reuna los
requisitos establecidos en el Cédigo General del Proceso.

12. El asunto se tramita a través de un procedimiento verbal que fue implementado por la SIC
desde el afio 2011 gracias a la capacidad de sus funcionarios® y a las instalaciones que
cuentan con la tecnologia necesaria y suficiente para esta modalidad. Por su parte la DNDA ha
venido implementandolo de manera progresiva, pues sus facultades jurisdiccionales son mas
recientes.

C. CONTROL JUDICIAL A TRAVES DE SEGUNDA INSTANCIA

13. Unavez es resuelto el proceso por la SIC o por la DNDA, esto es, dictada la sentencia,
tal providencia puede ser recurrida ante un funcionario de superior jerarquia. En este aspecto,
a pesar de que dichas entidades no pertenecen funcionalmente a la rama judicial del poder
publico, la autoridad llamada a conocer de la sentencia en segunda instancia es el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogota, el cual si hace parte de la estructura judicial ordinaria.
Es de esta manera como se garantiza un control jerarquico dentro de la misma rama judicial de
las decisiones de la SIC y de la DNDA.

> Los casos son decididos por tres funcionarios que estan investidos de funcién jurisdiccional. Estos

funcionarios cuentan con un equipo de nueve abogados encargados de asesorar todo el tramite de los procesos.
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D. MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS®

14. Hemos decidido referirnos a esta importante herramienta procesal teniendo en cuenta el
importante desarrollo que ha tenido en Colombia, asi como el constante uso que de ella han
hecho la mayoria de las personas que eligen como juez a la SIC y a la DNDA.

15. De acuerdo con el articulo 590 del Cédigo General del Proceso:

“1.  Desde la presentacion de la demanda, a peticion del demandante, el juez podra
decretar las siguientes medidas cautelares:

(...)

c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la proteccion
del derecho objeto del litigio, impedir su infraccion o evitar las
consecuencias derivadas de la misma, prevenir dafios, hacer cesar los
gue se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretension.

Para decretar la medida cautelar el juez apreciaré la legitimacion o interés
para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneracion
del derecho.

Asi mismo, el juez tendra en cuenta la apariencia de buen derecho, como
también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo
estimare procedente, podra decretar una menos gravosa o diferente de la
solicitada. El juez establecera su alcance, determinaré su duracion y
podréa disponer de oficio o a peticion de parte la modificacion, sustitucion o
cese de la medida cautelar adoptada.

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones
pecuniarias, el demandado podra impedir su practica o solicitar su
levantamiento o modificacién mediante la prestacion de una caucién para
garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al
demandante o la indemnizacién de los perjuicios por la imposibilidad de
cumplirla. No podra prestarse caucion cuando las medidas cautelares no
estén relacionadas con pretensiones econémicas o procuren anticipar
materialmente el fallo”.

16. Esta figura procesal solamente aparecio, para ser aplicada a todos los procesos
declarativos, desde la expedicién en el afio 2012 del mencionado codigo. Este innovador
mecanismo ha permitido que ante situaciones diversas como las que pueden dar origen a
procesos de competencia desleal, infracciones de derechos de propiedad industrial y violacién
de derechos de autor y conexos, puedan disefiarse unas medidas especificas para cada caso,
pues las cautelas tradicionales — como el embargo y el secuestro — no ofrecian una solucién
satisfactoria para procesos facticamente complejos.

17. Asi, las medidas cautelares de tipo innominado se han convertido en una de las figuras
mas utilizadas por los usuarios del sistema de justicia que acuden en proteccion de la P.l., no
solamente por su utilidad practica sino porque son resueltas — en los asuntos de competencia
desleal — en un maximo de 48 horas, lo que significa que los empresarios pueden lograr una

6 Sobre este tema se puede revisar el Auto No. 19358 del 9 de abril de 2014 (disponible en el sitio

web: http://visordocs.sic.gov.co/documentos/Docs019/ActosCertimail/201404/201404AU19358.pdf) y el Auto
No. 11369 del 24 de febrero de 2015 (disponible en el sitio web:
http://visordocs.sic.gov.co/documentos/Docs019/docs23/2015/2015011369AU/2015011369AU0000000001.PDF).


http://visordocs.sic.gov.co/documentos/Docs019/ActosCertimail/201404/201404AU19358.pdf
http://visordocs.sic.gov.co/documentos/Docs019/docs23/2015/2015011369AU/2015011369AU0000000001.PDF
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solucion anticipada a su problema con un tiempo que supera cualquier otra oferta de justicia en
Colombia.

[ll.  ALGUNAS CIFRAS

A continuacion se dan a conocer algunas cifras relacionadas con los procesos que se tramitan
ante la SIC y ante la DNDA.

SIC: - Numero de sentencias proferidas desde el afio 2012 a 2016: 241
- Competencia desleal: 196
- Propiedad Industrial: 45

DNDA: - Numero de tramites desde el afio 2012 a 2016: 50 (16 procesos y 14 pruebas
extraprocesales)
- Tramites finalizados: 38

IV. CONCLUSION

18. En términos generales, estos son algunos de los aspectos a destacar sobre las funciones
jurisdiccionales de la SIC y de la DNDA a través de los cuales puede protegerse la propiedad
intelectual. Como se pudo ver, estas facultades excepcionales se ejercen de manera similar a
como se hace en la jurisdiccion ordinaria, sin embargo es una oferta de justicia mas
especializada gracias a sus funciones naturales, a la alta capacitacion de sus funcionarios y a
la infraestructura dispuesta para convertirse en las entidades lideres del sector justicia.
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LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL POR LA
DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PARAGUAY

Contribucién preparada por el Sr. Héctor Balmaceda Godoy, Director General, Direccion
General de Observancia, Direccién Nacional de Propiedad Intelectual, Asuncion, Paraguay’

RESUMEN

La Direccién Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) de Paraguay es una de las pocas
oficinas de propiedad intelectual (P.l.) en el mundo que tienen la facultad de llevar a cabo
procedimientos administrativos para la defensa de los derechos de P.l. Estas labores se
realizan de manera conjunta con otras agencias gubernamentales, en algunos casos de oficio o
por denuncias realizadas ante la Direccion General de Observancia de la DINAPI. De 2013
a 2015, se han realizado 533 procedimientos que permitieron evitar pérdidas econdmicas de
USD 200.051.165. Como resultado de estos esfuerzos, Paraguay ya no se encuentra en la
“Special 301 Watch List” del gobierno de los Estados Unidos de América.

l. INTRODUCCION

1. Dentro de la Direccién Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), la Direccion General
de Observancia fue creada por la Ley N° 4798/12' y tiene a su cargo la promocién y la defensa
de los derechos de propiedad intelectual (P.1.) en todas sus formas®. Ademas, debera
desarrollar una actividad preventiva e investigativa a los efectos de reprimir los delitos de
pirateria y falsificaciébn. Para eso realiza intervenciones administrativas con el objeto de evitar
la violacion de derechos de P.1.

2. En su caracter de institucion ejecutora de la politica nacional de P.I., la DINAPI ha
ejecutado en los primeros afios de gestion (2013-2015), 533 procedimientos que permitieron
evitar pérdidas econémicas de USD 200.051.165.

Il. NATURALEZA DE LAS INTERVENCIONES

3.  Todas las intervenciones realizadas por DINAPI son administrativas y se realizan tanto en
las aduanas como en la via publica. También actta en locales comerciales y depésitos,
colaborando en los allanamientos con agentes fiscales bajo 6rdenes del juez. Concretamente,
la DINAPI detiene las mercaderias y formula las denuncias correspondientes ante el Ministerio
Publico y solicita el secuestro de las mercaderias.

4. Las intervenciones podran ser de oficio o por denuncia directa a la Direccion General de
Observancia. Estas denuncias deben ser realizadas por los titulares de los derechos o de sus
representantes. La mayoria de los procedimientos son de oficio. Solo el 5% son denunciados
a la DINAPI por los titulares de derechos.

Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el
?unto de vista de la Secretaria de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

Ley N° 4798 que crea la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), disponible en la pagina
http://ww.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13784.
2 Las otras Direcciones Generales Técnicas son la Direccion General de la Propiedad Industria y la Direccion
General de Derechos de Autor y Derechos Conexos.


http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13784
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5. La Direccion de Lucha contra la Pirateria y Falsificacion (DLCPF) es dependiente de la
Direccion General de Observancia de la DINAPI y se encarga de coordinar y ejecutar los
planes, delineamientos y resoluciones dictadas en favor de la legalidad y en contra de la
pirateria y la falsificacion en el Paraguay.

6. La Direccion General de Observancia, en el marco de lo dispuesto en las normativas
vigentes (apartado 1)c) del articulo 13 de la Ley N° 4798/12)°, ha desarrollado verificaciones de
mercaderias en:

- Diferentes puertos del pais;
- Aeropuertos; y
- Allanamientos en los departamentos Central y Ciudad del Este.

7. La DINAPI tiene convenios con varias agencias del Gobierno. La Direccion Nacional de
Aduanas, por ejemplo, permite que las 6rdenes de retencién dictadas por el Director General
de Observancia de la DINAPI se cumplan en las aduanas. La Direccién General de
Observancia remite directamente la orden y las mercaderias quedan retenidas en aduanas.
Asimismo, de conformidad con dicho convenio, la Direccion de Aduanas comparte su sistema
con la DINAPI. De esta manera se pueden visualizar todas las importaciones registradas en
Aduanas de todas las mercaderias que estan para ingresar al territorio paraguayo. Ademas, se
han realizado incautaciones en forma aleatoria en la via publica de cualquier tipo de productos
falsificados.

8.  Se detallan a continuacion las estadisticas de los procedimientos y montos incautados
entre 2011 y 2015. Vale resaltar que antes de la creacion de la DINAPI, el ente especializado
en P.l. que apoyaba al Ministerio Publico en estos procedimientos era la Direccién General de
Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Afio Procedimientos de Valor de la mercaderia
incautacion incautada (en USD)

2011 14 31.649.659

2012 26 2.693.845

2013 25 18.000.000

2014 203 114.575.130

2015 330 85.476.035

.  EJEMPLO PRACTICO DE UNA INTERVENCION DE LA DINAPI

9. Los procedimientos administrativos en las aduanas se llevan a cabo de manera
coordinada con oficiales de investigacion de la Direccién Nacional de Aduanas y del Ministerio
Publico y han dado importantes resultados.

10. Como etapa preliminar, los investigadores de DINAPI realizan constantemente un
monitoreo en base a estudios de perfiles de riesgo de las importaciones que figuran en el
sistema de la Direccion Nacional de Aduanas. Al detectar posibles datos inconsistentes, dan

8 Segun esta norma ,la Direccidon General de Observancia que tendra a su cargo la promocion y la defensa de

los Derechos de Propiedad Intelectual en todas sus formas, ademas, debera desarrollar una actividad preventiva e
investigativa a los efectos de reprimir los delitos de pirateria y falsificacion, para lo cual queda facultada a realizar
intervenciones administrativas con el objeto de evitar la violacién de derechos de propiedad intelectual. Las mismas
podréan ser de oficio o por denuncia directa a la Direcciéon General de Observancia (DGO) por parte de los titulares
de los derechos o sus representantes. Dichas intervenciones tendran lugar en las aduanas de todo el pais, en los
comercios, depésitos y otros locales publicos o privados de acceso publico”.
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aviso al Director General de Observancia quien firma una orden de retencién para el
administrador de la aduana donde se encontrarian las mercaderias.

11. Esta orden de retencién se transmite por correo electrénico y es confirmada por teléfono.
El administrador de aduanas ingresa la nota al sistema, se forma un expediente y la carga
queda inmovilizada.

12. Posteriormente se contacta con el importador para que un representante esté presente
en la verificacién. En caso que el importador no se presente, se solicita una orden judicial para
verificar la carga.

13. Enla aduana, se retiene la mercancia mediante la orden de retencion y se procede a la
verificacién. En caso de encontrarse violaciones a los derechos de P.1., se labra acta 'y se
formula denuncia ante la Fiscalia precisando el conteo de mercaderias falsificadas. En varias
ocasiones inclusive, las autoridades de la DINAPI y del Ministerio Publico han actuado
conjuntamente pues el Fiscal también realiza verificaciones por cuenta propia.

14. En casos de infracciones en locales comerciales o depdsitos, los investigadores de
DINAPI realizan un estudio previo de la situacién, elevan un informe al Director de Observancia
quien solicita al Fiscal realice una investigacion para que este solicite al Juez el allanamiento
del lugar con facultades para secuestrar las mercaderias en infraccion.

15. Sin embargo, los controles en depdésitos y comercios se hacen mas dificiles, por la
necesidad de contar con una orden de allanamiento para ingresar al lugar, y en varias
ocasiones se ha filtrado informacion y el procedimiento ha fracasado. Muchos abogados se
presentan a realizar denuncias con el Unico propésito de iniciar al procedimiento con el fiscal lo
que puede provocar que los mismos denunciados se conviertan en potenciales clientes. Esto
no colabora en nada ya que se actla de mala fe y demuestra en algunos casos la falta de una
mejor coordinacion con la Fiscalia.

IV. IMPACTO A NIVEL INTERNACIONAL

16. Durante los afios 2014 y 2015, la DINAPI ha realizado negociaciones con el gobierno de
los Estados Unidos de América (EE.UU.) que han concluido con la firma de un Memorandum of
Understanding (MOU) que permitié a Paraguay salir de la “Special 301 Watch List” del gobierno
de los EE.UU.%.

17. Las negociaciones fueron encabezadas por la propia Directora Nacional de DINAPI en un
marco de mucho respeto, y la firma del MOU ha demostrado los esfuerzos que ha realizado
Paraguay en la observancia y la proteccion de los derechos de P.I.

4 Office of the United States Trade Representative, 2016 Special 301 Report (abril de 2015), disponible en la

pagina https://ustr.gov/sites/default/files/lUSTR-2016-Special-301-Report.pdf.


https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016-Special-301-Report.pdf
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FUNCIONES DE OBSERVANCIA DE LA OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
DE FILIPINAS: MEJORES PRACTICAS Y DIFICULTADES

Documento preparado por Allan B. Gepty, Director General Adjunto de la Oficina de Propiedad
Intelectual de Filipinas

RESUMEN

Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual (P.1.), en especial, la falsificacién y la
pirateria, pueden afectarnos a todos de forma directa o indirecta. Consciente de ello, la Oficina
de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL) considera necesario tomar iniciativas en materia
de observancia y parte del principio de que no puede ser eficaz en la promocién y la proteccién
de los derechos de P.I. si no puede tomar medidas para hacer valer esos derechos y ofrecer
los mecanismos necesarios para acabar con la proliferacion del comercio de productos
falsificados y pirateados. Con la expansion del comercio internacional y las dificultades que
comporta la observancia de los derechos de P.I1. en un mercado complejo y sin fronteras, las
oficinas de P.l. deben desempefiar un papel proactivo en la observancia de los derechos de
P.I.

l. INTRODUCCION

1. En un pais en desarrollo como Filipinas, la creciente interaccion de las economias y la
tendencia cada vez mayor hacia la globalizacién plantean dificultades enormes respecto a la
observancia de los derechos de P.I. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) reconoce el
caracter privado de los derechos de P.1., pero en la practica los derechos de P.I. y su utilizacion
siguen siendo un asunto comercial, y el gobierno, sus socios comerciales y el publico en
general pueden verse afectados tanto directa como indirectamente por las infracciones de los
derechos de P.1., en especial, la falsificaciéon y la pirateria.

2. El llamamiento en aras de una observancia efectiva de los derechos de P.l. varia en
funcién del punto de vista del pais en cuestion. Los paises cuyas economias se basan de
manera general en la P.l. piden claramente mas medidas de observancia y un sistema mas
colaborativo, mientras que otros paises prefieren cierto grado de flexibilidad en la observancia,
con medidas que tengan en cuenta la dimension social de un sistema equilibrado de P.I.

3.  En Filipinas, el principal organismo gubernamental encargado de administrar las leyes,
normas y reglamentos de P.l. es la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL).
Cuando se creo la IPOPHL en 1997, tuvo como funciones principales la promocion y la
proteccion de los derechos de P.l. Ademas, se le otorgaron competencias cuasijudiciales para
resolver demandas por violacion de los derechos de P.l. Sin embargo, no se le atribuyeron
funciones en materia de observancia, necesarias para velar por la aplicacion de los derechos
de P.1.

Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el
punto de vista de la Secretaria de la OMPI ni el de sus Estados miembros.
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4.  Sin perjuicio de la estructura organizativa y las funciones anteriormente sefialadas, la
falsificacion y la pirateria siguen siendo un gran problema en Filipinas. Asi, se emprendieron
varias reformas en el pais, como la transformacién de los tribunales regulares en tribunales
comerciales especiales y la adopcion de normas y procedimientos especificos para las
demandas relacionados con la P.I.

5. En junio de 2008, se cred un érgano interinstitucional, la Comisién Nacional sobre los
Derechos de Propiedad Intelectual, con el fin de coordinar, promover, proteger y garantizar la
observancia de los derechos de P.I. en el pais'®. Se solicitd a los miembros que creasen sus
respectivas unidades de P.l. para lograr una cooperacion interinstitucional efectiva.

6.  Sibien es cierto que los derechos de P.l. siguen siendo derechos privados, se comprob6
gue una cantidad relativamente pequefa de demandas se tramitaban en ambas instancias: los
tribunales comerciales especiales y la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas. Se
necesitaba, por tanto, abordar el problema de las falsificaciones y la pirateria de una manera
mas amplia y estratégica.

. LA NECESIDAD DE ASUMIR FUNCIONES DE OBSERVANCIA

7. Como regla general, la observancia de la P.l. empieza con una denuncia interpuesta por
el titular de derechos. Sin ella, los investigadores y los fiscales no pueden perseguir las
violaciones de los derechos de P.l., aunque sean flagrantes.

8.  Siun titular de derechos solicita una investigacion pero decide mas adelante no seguir
adelante con el procedimiento, los fiscales abandonaran seguramente el caso, ya que no habra
pruebas suficientes para imputar la violacién de derechos.

0. En 2010, la IPOPHL decidi6é que era necesario que interviniera en el &mbito de la
observancia al considerar que no puede ser eficaz en la promocién y la proteccion de los
derechos de P.1. si no puede tomar medidas para hacer valer esos derechos y ofrecer los
mecanismos necesarios para acabar con la proliferacién del comercio de productos falsificados
y pirateados.

10. Por consiguiente, la IPOPHL decidié modificar el Codigo de P.I. de Filipinas a fin de
incluir, entre otras disposiciones, la atribucién a la Oficina de competencias en materia de
observancia. El resultado fue la aprobacion de la Ley N° 10372, que entr6 en vigor el 25 de
julio de 2013"".

.  DIFICULTADES

11. Antes de la aprobacién de la Ley N° 10372, la Oficina de Propiedad Intelectual de
Filipinas ya ejercia una funcion cuasijudicial. Al atribuir a la Oficina sus nuevas competencias,
no se paso por alto la posibilidad de que se planteara un conflicto entre la funcion cuasijudicial
y la de observancia. La IPOPHL debe evitar llegar a una situacién en la que ejerza como

16 Son miembros de la Comision Nacional sobre los Derechos de Propiedad Intelectual: el Departamento de

Comercio e Industria, la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, el Departamento de Justicia, el Departamento
de Interior y Administracién Local, la Policia Nacional de Filipinas, la Oficina Nacional de Investigacién, la Oficina de
Aduanas, la OMB, la Comisién Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Fomento del Libroy la
Oficina del Enviado Especial contra los delitos transnacionales.

r La Ley de la Republica N° 10372, titulada 'Ley que madifica algunas disposiciones de la Ley N° 8293, también
conocida como 'Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas'y para otros fines' puede consultarse en: http://www.
wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12953.


http://www.wipo.int/‌wipolex/‌es/‌details.jsp?‌id=12953
http://www.wipo.int/‌wipolex/‌es/‌details.jsp?‌id=12953
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investigador, funcionario encargado de hacer cumplir la ley y juez, a fin de cumplir el principio
de respeto de las garantias procesales debidas.

12. Para facilitar su labor de observancia, se decidié que la Oficina de Propiedad Intelectual

de Filipinas contaria con el apoyo de otros organismos encargados del cumplimiento de la ley.
A ese respecto,, la Ley N°10372 madifica el articulo 7 del Codigo de P.I. con miras a otorgar al
Director General de la IPOPHL las siguientes funciones:

“c) Ejercer funciones en materia de observancia con el apoyo de los organismos
competentes, entre otros: la Policia Nacional de Filipinas, la Oficina Nacional de
Investigacion, la Oficina de Aduanas, la Optical Media Board (OMB) y las dependencias
del gobierno local,

d) realizar visitas en horas razonables a establecimientos y negocios implicados en
actividades que violen los derechos de P.l. y lo dispuesto por esta ley a partir de las
denuncias, la informacién y las quejas recibidas por la Oficina."

13. En virtud de esta modificacion, se espera que la IPOPHL, por medio de la Oficina del
Director General, acometa ahora y controle con eficacia la observancia en materia de P.l., con
la ayuda de los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Con miras a reforzar este
cometido, se autorizé ademas al Director General a realizar visitas a los establecimientos
implicados en actividades que contravienen los derechos de P.I.

14. Otra de las dificultades sefialadas fue la relativa a la potestad de supervision que ejerce
la IPOPHL. Se plantean, entre otros, los siguientes problemas: ¢Cdmo puede ejercerse esta
potestad sin que se viole el principio fundamental de proteccién contra los registros y las
incautaciones arbitrarias? ¢ Cuales son los parametros que deben observarse en la ejecucion
de una orden de visita? ¢ Seran similares a los que se aplican a las 6rdenes de visitas
ejecutadas por otros organismos encargados del cumplimiento de la ley?

15. Enrespuesta a estos dilemas, la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas introdujo un
reglamento®™® con miras a definir el alcance y los limites de la potestad del Director General en
el ejercicio de las funciones de observancia de la Oficina..

IV. PROCEDIMIENTOS DE APLICACION

16. En dicho reglamento se definen las funciones de observancia que atafien a la Oficina de
Propiedad Intelectual de Filipinas de la forma siguiente:

“exclusivamente, tomar medidas contra la fabricacion, produccién, importacion,
exportacion, distribucidn, comercializacion y oferta para la venta (incluidos otros pasos
preparatorios necesarios para llevar a cabo la venta) de mercancias falsificadas y
pirateadas (...), y a condicién de que no haya demandas pendientes ante cualquier

oficina, tribunal, érgano cuasijudicial o tribunal sobre el mismo o los mismos asuntos.”?.

18 La Orden de la Oficina N° 13-170, relativa al Reglamento de observancia de la propiedad intelectual

(http://lwww.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13536) introduce disposiciones y normas con arreglo a las funciones
en materia de observancia y a la potestad de supervisién de la Oficina de Propiedad Intelectual, y crea con ello una
oficina de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Capitulo Il1, articulos 8 a 11, sobre las 6rdenes de visita.

2 Capitulo 11, articulo 3.


http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13536
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17. En otras palabras, las infracciones de los derechos de P.I. que incumben a la IPOPHL
son exclusivamente aquellas relativas a la falsificacion® y la pirateria??. Quedan excluidas las
imitaciones engafiosas®, las infracciones graves y las equivalentes. Esto se explica porque las
funciones de observancia no se ejercen durante los litigios, sino méas bien en la preparacion de
posibles investigaciones y acusaciones por violaciones de los derechos de P.I.

18. El sistema de medidas de observancia se pone en marcha por interposicion de una
denuncia o queja. Se entiende que la demanda debe presentarla el titular de derechos o un
representante legal, mientras que la queja puede presentarla cualquier persona que encuentre
indicios razonables de que se ha cometido un delito de falsificacion o pirateria®.

19. Cuando se presenta una denuncia, las medidas que pueden emprenderse varian en
funcién del examen que realice el funcionario encargado de la observancia de los derechos de
P.l. y de las recomendaciones que formule:
“a) Emitir un aviso/advertencia al demandado o demandados conforme a lo previsto en
el Cadigo de P.I. en su forma modificada;
b)  emitir una orden de visita a las dependencias del sujeto investigado;
c)  emitir una orden de cumplimiento en perjuicio del demandado/demandados;
d) tramitar inmediatamente una denuncia administrativa ante las dependencias del
gobierno local competente, y/o otras instancias gubernamentales o juzgados;
e) remitir el caso a un organismo encargado del cumplimiento de la ley para que
prepare la acusacion;
f) recomendar la solicitud de orden de registro;
g) desestimar la denuncia;
h)  remitir el caso a otras instancias gubernamentales a los fines de formular cargos
por violaciones de otras leyes; o
i) cualquier otra accion necesaria para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el

Cadigo de P.I., en su forma modificada”®.

20. Cuando se presente una queja, el funcionario encargado a la observancia de los
derechos de P.lI. comprobara la validez de la supuesta violacién. Si existen indicios razonables
para establecer que se ha cometido violacion, la queja sera remitida al titular de los derechos o
su representante legal para que actie en consecuencia. Si el titular de derechos no interpone
una denuncia en el plazo de un mes a partir de la notificacion, la queja sera desestimada, y se
procedera a comunicar al informante acerca de la aparente falta de interés del titular de
derechos en presentar la denuncia®.

2 Las mercancias falsificadas son “cualesquiera mercancias, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin

autorizacion una marca de fabrica o de comercio idéntica a la marca validamente registrada para tales mercancias, o
que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al
titular de la marca de que se trate otorga la legislacion” (capitulo I, articulo 4 c)).

Las mercancias pirateadas son “cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de
una persona debidamente autorizada por él y que se realicen directa o indirectamente a partir de un articulo cuando
la realizacion de esa copia habria constituido infraccién del derecho de autor o de un derecho conexo”
ggapitulo I, articulo 4 h)).

El término “imitaciéon engafosa” hace referencia a “aquella imitacién tan fiel o ingeniosa que tiene por objeto
engafiar a un comprador ordinario, o aquella donde el parecido de la marca infractora con la original es tal que
engafia a un comprador ordinario porque presta atencién a los aspectos que el comprador suele tener en cuenta y le
induce a comprar una pensando que es otra” (Emerald v. Court of Appeals, G.R. No. 100098, 29 de diciembre
de 1995).

24 Capitulo 11, articulos 1y 5.
% Capitulo 111, articulo 4.
% Capitulo 11, articulo 6.
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21. Afin de no interferir en los resultados de las medidas de observancia, toda informacion
relacionada con las denuncias y quejas, asi como las recomendaciones que formule el
funcionario encargado de la observancia seran tratadas confidencialmente hasta que concluya
la aplicacion de las medidas de observancia®’.

V. OBSERVACIONES

22. Con la atribucién de funciones de observancia a la IPOPHL, los titulares de derechos y el
publico en general cuentan hoy con una nueva herramienta juridica para denunciar las
infracciones de P.l. Esa herramienta sirve para poner coto a las violaciones de derechos de
P.l. mas sencillas, a un costo razonable.

23. Enuna ocasion, por ejemplo, un titular de derechos de autor denunci6 al titular de una
cuenta en una red social que habia violado sus derechos con la venta de libros pirateados. La
descarga de los libros se hacia tras efectuar el pago a través de un sistema gestionado por una
empresa de telecomunicaciones. A partir de la denuncia, y tras ser examinado el caso, la
IPOPHL envi6 una nota de aviso al proveedor del sistema de pago informandole de la actividad
delictiva del titular de la cuenta, en base a la cual, el proveedor cancel6 el contrato que tenia
con el infractor.

24. En otra ocasion, se interpuso una denuncia por infraccion de los derechos de marca, por
considerarse que se estaban vendiendo productos falsificados en una plataforma de comercio

electronico. Tras examinarse la denuncia, la IPOPHL envi6 una nota de aviso al administrador
de la plataforma y, en consecuencia, la cuenta del infractor fue cancelada.

25. En algunos casos, una sencilla medida de observancia por parte de la Oficina, por
ejemplo el envio de una nota de aviso o advertencia relacionadas con posibles violaciones de
derechos de P.l., bast6 para hacer cumplir la ley de forma inmediata, mejorando la efectividad
con respecto a lo que hubiera podido conseguirse con una carta de intimacion a cesar en la
practica enviada por el abogado del titular de derechos. La razon principal es que ahora es una
autoridad gubernamental quien insta al posible infractor a que cumpla la ley.

26. En otros casos, la IPOPHL prest6 asistencia en la preparacion de demandas y en la
coordinacion de las operaciones para el cumplimiento de la normativa de P.l: que realizan los
distintos organismos encargados del cumplimiento de la ley. Esa férmula ha resultado
fructifera pues todos los organismos gubernamentales competentes trabajan de forma conjunta
cuando se recibe una denuncia especifica. Con ello se facilita el intercambio de informacion,
tan necesario para detectar otras violaciones.

27. La IPOPHL, junto con otros organismos encargados del cumplimiento de la ley como la
OMB y la Policia Nacional de Filipinas, llevaron a cabo numerosas visitas a establecimientos
comerciales, comprobando que estos negocios cumplian con la legislacién relativa a la P.I.

28. En 2015, el porcentaje de quejas atendidas y zanjadas por la Oficina fue del 100% y de
denuncias, del 88%”°. A su vez, inspeccion6 39 negocios y establecimientos en su mayoria en
relacion con la utilizacion de softwares sin licencia.

27

e Capitulo Ill, articulo 7.

Se entiende el porcentaje del total de medidas de observancia emprendidas respecto al niUmero de quejas o
denuncias recibidas.
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VI. CONCLUSION

29. Con la expansion del comercio internacional y las dificultades que comporta la
observancia de los derechos de P.I. en un mercado complejo y sin fronteras, las oficinas de P.I.
deben desempefiar un papel proactivo en la observancia de los derechos de P.l. Ademas de
programar de forma continua actividades de sensibilizacion y fomento en materia de P.I., en el
actual contexto econémico es fundamental que la observancia de los derechos de P.I. no
dependa por completo de los titulares de derechos.

30. LaP.l es uninstrumento capaz de generar oportunidades comerciales y competitivas en
un mercado libre y justo. Sin embargo, al menos el 90% del tejido empresarial de un pais esta
formado por pequeias y medianas empresas (pymes). Resulta poco probable que sean ellas
las que adopten una estrategia decidida en aras de la observancia de los derechos de P.I., por
cuanto a lo mejor tampoco tienen los fondos para ello y deben dar prioridad a la expansién de
sus negocios. Por consiguiente, a fin de mostrar a las pymes los beneficios de la P.1., las
oficinas de P.l. deben desempefiar un papel proactivo en la observancia de los derechos de
P.I.

[Fin del documento]



