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LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA!

Respuestas de Nueva Zelandia

Procedimientos v recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos civiles

1 Sirvanseindicar lostribunales que tienen competencia en casos de infraccion de los derechos
de propiedad intelectual.

- Tribuna de Distrito (District Court): Se trata de tribunales de primerainstancia que
tienen amplia competencia en asuntos civiles y penaes.

- Tribuna Superior (High Court): Tienecompetenciaen casosdedelitosgraves, asuntos
civiles de mayor importancia, apelaciones de las sentencias de tribunales inferiores,
y revisiones de los actos administrativos.

- Tribunal de Apelacion: Su principa funcion es resolver las apelaciones ordinarias
de las decisiones del Tribuna Superior. Algunas otras actuaciones iniciadas ante |os
tribunales inferiores pueden ser trasladadas a Tribuna de Apelacién por orden del
Tribunal Superior. En ciertos casos el Tribuna de Apelacién también tiene
competencias originales.

- Comision Judicial del Consgo Privado: Esel tribunal de apel acion en Ultimainstancia
de Nueva Zelandia. Pueden presentarse apelaciones ante e Consgjo Privado con la
autorizacion del Tribuna de Apelacion o mediante autorizacion especia del propio
Consgio Privado. Laley concede autométicamente autorizaciOn parapresentar recurso
contra toda sentencia definitiva del Tribuna de Apelacion, cuando € caso objeto de
controversia entrafia un valor de 5.000 délares como minimo, o se refiere directa o
indirectamente a alguna demanda rel acionada con la propiedad o un derecho civil que
rebase la cuantia mencionada. El Consgjo Privado tiene facultades discrecionales
respecto de la concesion de una autorizacion especia para apelar en casos penales.
Habitualmente no se concede esa autorizacién en el caso de apelaciones penales.

Cabe sefidar que se hasometido al Parlamento de Nueva Zelandia un proyecto de ley
que suprimird e derecho a presentar apelacion ante e Consgo Privado.

Documento IP/C/5.
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2. ¢Qué personas estan legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¢Como pueden estar representadas esas personas? ¢Hay disposiciones que prescriban la
comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante @ tribunal?

Por reglageneral, |as personas que estan legitimadas para hacer valer derechos de propiedad
intelectual son las que tienen un interés directo, por eemplo, € titular registrado del derecho o un
licenciatario en el caso de patentes, marcas de fabricao de comercio y dibujosy modelos industriales,
obiend titular del derecho de propiedad intelectua en el caso de un derecho deautor. También pueden
estar legitimadas otraspartes, por eemplo, un usuario registrado de unamarcadefébricao de comercio
o un licenciatario exclusivo en e caso de un derecho de autor.

Respecto delasindicaciones geogréficas, enlal ey sobre Précticas Comerciaes L eales de 1986
(que prevé la adopcién de medidas para obtener la observancia de las indicaciones geogréficas) no
se estipula especificamente que la persona que inicie la accidén sea una "parte interesada’. De la
jurisprudencia se deduce que, cuando se promueve una accion en virtud de la Ley sobre Précticas
Comerciaes Leales, los tribunales adoptan un criterio liberal con respecto a las personas autorizadas
parainiciarla

L os particulares pueden representarse a si mismos o ser representados por un abogado. Las
personas juridicas estén representadas por un abogado.

No hay disposiciones que prescriban la comparecencia persond obligatoria del titular del derecho
ante € tribunal.

3. ¢Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un
procedimiento, a peticién de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?

L ostribunal es pueden ordenar aunaparte que aporte pruebas que estén bgjo su control dictando
la orden de " poner de manifiesto” las pruebas (discovery). En respuestaalaorden, laparte contraria
debe presentar al demandante unalistaen laquese enumeren con detallelosdocumentos que seretienen,
los documentos que ya no se retienen y otros documentos pertinentes de los que tenga conocimiento
la parte.

Laorden deponer demanifiesto las pruebas puede ser de carécter general, referirseacuestiones
especificas 0 estipular que se presenten ante €l tribunal documentos u objetos.

4. ¢Qué medios se prevén para identificar y proteger la informacién confidencial aportada
como prueba?

Los tribunales pueden proteger la informacion confidencia de dos formas:

- unaparte que presentainformacion en e marco delaobligacién de poner de manifiesto
las pruebas puede a egar |a existencia de una comunicacion privilegiada. Hay algunos
motivos por 1os que se puede aegar la existencia de una comunicacion privilegiada,
por giemplo, en caso de que la informacion incluya comunicaciones entre cliente y
abogado (secreto profesiona de la abogacia);

- un tribuna puede dictar Ordenes de confidenciaidad respecto de determinada
informacion, por gemplo, paraimpedir que sedivulgue e contenido de un documento
0 para autorizar que lainformacién sea examinada solo por ciertas personas de laotra
parte en e procedimiento, por gemplo, asesores juridicos, expertos técnicos.
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5. Sirvanse describir las medidas cuya adopcion puede ser ordenada por las autoridades
judicialesy los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilizacion:

- mandamientos judiciales;

- ordenes de resarcimiento de dafios y perjuicios, con inclusion de la reparacion
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;

- destruccién o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales
de las mercancias infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para
su produccion;

- otras medidas.

l. MANDAMIENTOS JUDICIALES

L os tribunal es tienen amplias facultades respecto de los mandamientos judiciaes. Pueden dictarse
tanto mandami entoscautel ares(provisiona es) como mandamientospermanentes. L ostribunalespueden
dictar mandamientosjudiciales en virtud de sus propias facultades o en virtud de prescripciones|egaes
al respecto. L os mandamientos pueden adoptar laforma de una obligacion (que exige auna parte que
actUe de determinada manera) o de una prohibicién (que impide a una parte que actle de determinada
manera).

En lo que respecta alos mandamientos judiciales cautelares cabe sefidar las siguientes cuestiones:

- Tienen tan sblo carécter provisional. Cuando un caso se somete a una audiencia de
fondo, por regla general solo tienen vigor hasta que se dicta sentencia

- Pueden obtenerse a peticion de parte interesada, es decir, ex parte, o, cuando han
intervenido ambas partes, entre partes.

- El hecho deque sedicte, 0 no, un mandamiento judicia cautelar depende de principios
generamente aceptados. Basicamente, € tribunal examina

- si e asunto que hay que juzgar es grave,

- cuando setrate de un asunto grave, S un pago en concepto de danosy perjuicios
compensaraa demandante en caso de que no se dicte un mandamiento judicial
cautelar;

- cuando se dicte un mandamiento judicia, si € demandante puede asumir €
compromiso de pagar dafios y perjuicios a demandado en caso de que la
demanda judicial presentada por e demandante no obtenga resultados
satisfactorios; y

- cuando hayarazonesdeigual peso por unay otraparte, si esconvenientedictar
el mandamiento judicial cautelar.

- Una forma especiad de mandamiento judicia cautelar es € interdicto Mareva
(asi denominado debido al caso inglés en e que se utilizO por primera vez).
Fundamentalmente, un mandamiento de ese tipo se dicta para proteger los bienes
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relacionados con un caso. Paraque se dicte tal mandamiento deben cumplirse ciertas
formalidades.

Las prescripciones y limitaciones legales respecto de |los mandamientos judiciales relativos a
infracciones de derechos de la propiedad intelectual figuran en la Ley de Patentes de 1953, en laLey
sobre Practicas Comercides Leales de 1986 (con respecto a las marcas de fabrica o de comercio y
alas indicaciones geogréficas), en la Ley de Marcas de Fébrica o de Comercio de 1953, en la Ley
de Derecho de Autor de 1994 y en la Ley de Esquemas de Trazado de 1994.

. ORDENES DE RESARCIMIENTO DE DANOS Y PERJUICIOS

Las drdenes de resarcimiento de dafios y perjuicios incluyen la reparacion por concepto de
beneficiosy losgastos, comprendidosloshonorariosdelosabogados. Lasfacultades paradictar 6rdenes
de resarcimiento de dafios y perjuicios son muy amplias.

En casos de infraccion de los derechos de propiedad intelectua existen prescripciones legales
especificas sobre € resarcimiento de dafios y perjuicios (y reparacion por concepto de beneficios) respecto
del derecho de autor, los esquemas de trazado, las patentes 'y las marcas de fabrica o de comercio.

L os tribunales estén facultados para adjudicar a la parte que ha ganado € proceso 10s costos,
gue puede cubrir los gastos legales.

. DESTRUCCION

Existen disposiciones para que los tribunaes ordenen la destruccidn o gpartamiento por cuaquier
otro medio de los circuitos comerciales de las mercancias infractoras en relacion con las marcas de
fébrica o de comercio y las obras amparadas por € derecho de autor (incluidas las infracciones de
los derechos de intérpretes o0 gecutantes).

V. OTRAS MEDIDAS

En lo que respecta a derecho de autor, un tribunal puede, a peticion del titular del derecho,
ordenar ala persona que posee, o tiene bao su custodia o control una copia infractora o un objeto
disefiado o adaptado paralafabricacién de copiasinfractoras, que entreguelacopiao € objetoinfractor.
El tribuna puede dictar esta orden ex parte cuando la notificacién previa podria causar demoras
indebidas.

6. ¢Enquécircunstanciasestan, en su caso, lasautoridadesjudicialesfacultadasparaordenar
al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan
participado en la produccién y distribucion delos bienes o servicios respecto delos cuales se haya
determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribucion?

En virtud de sus facultades inherentes, los tribunales pueden ordenar a infractor que informe
al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la produccién y
distribucién de los bienes o servicios respecto de |os cual es se haya determinado que se trata de bienes
0 servicios infractores.

7. Sirvanse describir las disposiciones relativas a la indemnizacion a los demandados a los
que se haya impuesto indebidamente una obligacion. ¢En qué medidas son responsables las
autoridades y/o funcionarios publicos en tal casoy qué "medidas correctivas' les son aplicables?

L osdemandados pueden recibir unaindemnizacion por dafiosy perjuicios 0 unacompensaci on.
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L os jueces no son responsables de las actuaciones realizadas en e gercicio de sus funciones.

Enlo querespectaalas obras quelesionan un derecho de autor o alas mercancias queinfringen
los derechos que confiere una marca de fabrica o de comercio, sblo pueden adoptarse medidas de
impugnaci én contralaAdministracion de Aduanas de NuevaZ el andiaen caso de que no se hayaactuado
con buena fe.

8. Sirvansedescribir lasdisposiciones queregulan la duracion y costo delos procedimientos.
Sirvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duracion real de los procedimientosy su
costo.

Laduraciony e costo de los procedimientos varia segiin los casos. L os factores que pueden
influir enladuraciony el costo son el nimero de partesinteresadas, |acomplejidad delosprocedi mientos
y la ubicacién geogréfica de los mismos. No se dispone de datos especificos sobre la duracion rea
de los procedimientos y su costo.

Cabe sefidar que una demanda ex parte puede atenderse y concederse con gran rapidez.

b) Procedimientos y remedios administrativos

9. Sirvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relacion con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan
ordenarse a resultas de esos procedimientos.

No existen disposiciones relativas a las decisiones administrativas referentes a fondo de un
caso de infraccion de DPI.

Medidas provisionales

a) Medidas judiciales

10. Sirvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopcion puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, asi como & fundamento juridico de esa facultad.

Entrelostipos de medidas provisional es cuyaadopcion puede ser ordenada por |as autoridades
judiciales cabe citar los mandamientos judiciaes cautelares, los interdictos Mareva y las 6rdenes
Anton Piller.

Los mandamientos judiciales cautelares y los interdictos Mareva se exponen supra en las
observaciones relativas a la pregunta 5.

L as 6rdenes Anton Piller reciben este nombre araiz del caso en que se utilizaron por primera
vez en Inglaterraen 1976. Bésicamente, una orden Anton Piller se dicta ex parte y tiene por objeto
permitir que el demandante puedaentrar y buscar en losloca esdel demandado pararecuperar articulos
y documentos infractores antes de que sean destruidos.

Antes de dictar una orden, e tribuna tendrd que examinar si e demandante tiene razones
fundadas para creer que se apartaran o destruiran pruebas con e consiguiente perjuicio para €.
El tribunal esta facultado para proteger los intereses del demandado, por g emplo, exigiendo que e
demandante se comprometa a pagar dafios y perjuicios.
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11. ¢En quécircunstancias puede or denar sela adopcion de esas medidasinaudita altera parte?

L as circunstancias en que puede ordenarse la adopcion de esas medidas inaudita altera parte
(ex parte) se exponen supra en las observaciones relativas a las preguntas 5 y 10.

12. Sirvanse describir @ procedimiento principal parainiciar € proceso de adopcion de medidas
provisionales, ordenar su adopcion y mantenerlas en aplicacion, y especialmente los plazos
pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legitimos del demandado.

El procedimiento principa parainiciar € proceso de adopcion de medidas provisionades, ordenar
su adopcion y mantenerlas en aplicacion, y especiamente los plazos pertinentes y las medidas de
savaguardiaparaproteger | osintereses|egitimosdel demandado, seexponen supraenlasobservaciones
relativas a las preguntas 5 y 10.

13. Sirvansedescribir lasdisposiciones queregulan laduracién y costo delos procedimientos.
Sirvanse facilitar los datos de que dispongan sobre la duracién real del procedimiento y su costo.

Véanse las observaciones relativas a la pregunta 8 supra.

b) Medidas administrativas

14. Sirvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relacion con las medidas
provisionales administrativas.

La unica entidad que puede iniciar la adopcion de medidas provisionaes administrativas es
la Administracion de Aduanas de Nueva Zelandia. Las situaciones en las que interviene la
Administracion se examinan més adelante en las respuestas a las preguntas 15 a 19.

Prescripciones especiaes relacionadas con las medidas en frontera

15. Sirvanse indicar respecto de qué mercancias puede solicitarse la suspension por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulacién, y especialmente si cabe también
recurrir aese procedimiento en relacion con mer cancias que entrafien infraccionesdelos der echos
de propiedad intelectual distintos de las que entrafian las mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas o las mercancias pirata que lesionan € derecho de autor, en e sentido del
Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de pagina al articulo 51). Sirvanse indicar, juntamente
con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento
(mercancias de otro Miembro, una unién aduanera, mercancias en transito o importaciones
de minimis). ¢Es aplicable € procedimiento a las importaciones de mercancias colocadas en €l
mercado de otro pais por d titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancias
destinadas a la exportacion?

La Administracion de Aduanas aplica una amplia gama de prohibiciones y restricciones de
las importaciones en nombre de los departamentos y organismos del Gobierno a los que incumbe la
responsabilidad de la politica de realizacién de controles. Esas prohibiciones y restricciones de las
importaciones estan relacionadas con la observancia de:

- prescripciones en materia de cuarentena;

- prescripciones en materia de seguridad publica, por gemplo, respecto de las armas
de fuego, & materia cuestionable y los explosivos;
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- prescripciones relativas a la seguridad del consumidor, por gemplo, en e caso de
mercancias que no cumplen los requisitos de seguridad; y

- obligaciones internacionales dimanantes, por gemplo, del Convenio de Basilea.

Estasprohibicionesy restriccionesdelasimportacionesno estan rel acionadascon laobservancia
de los derechos de propiedad intelectual.

Sblo es posible solicitar la suspension del despacho para libre circulacion respecto de las
mer cancias que entrafien infracciones de | os derechos de propiedad intel ectual, incluidas|as mercancias
de marcade fabricao de comercio fasificadasy las mercancias pirata que lesionan e derecho de autor,
en e sentido del Acuerdo sobre los ADPIC.

Quedan excluidas de la aplicacion de esos procedimientos:

- Las importaciones de minimis y las mercancias importadas destinadas a uso privado
y domeéstico.

LaLey de Derecho de Autor y la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio prevén
que las disposiciones relativas a las mercancias de marca de fabrica o de comercio
fasificadas, y alas mercancias pirata que lesionan € derecho de autor, no se apliquen
a las mercancias importadas destinadas a uso privado y doméstico.

- L as mercancias exportadas de Nueva Zelandia.

No existen controles respecto de la exportacioén de mercancias de marca de fabrica
o de comercio fasificadas 0 de mercancias pirata que lesionan € derecho de autor
procedentes de Nueva Zelandia.

- Las obras amparadas por un derecho de autor en transito hacia un pais distinto de
Nueva Zelandia

El procedimiento no es aplicable a las importaciones de mercancias colocadas en € mercado
de otro pais por € titular del derecho o con su consentimiento (laimportacion de tales mercancias en
Nueva Zelandia se denomina importacion paralela). No obstante, cabe sefidar que d titular de un
derecho de autor puede enviar un aviso por escrito ala Administracion de Aduanas en € que figure
unalista de las copias infractoras que van aimportarse y solicitar que se le informe cuando se tenga
conocimiento de que alguna de las mercancias enumeradas vaaimportarse aNueva Zelandia o cuando
esas copias estén en poder de la Administracion o en algin momento pasen a estar bajo su control.
El titular de un derecho de autor debe presentar €l aviso en la forma prescritay abonar una tasa.

16. Sirvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspension
del despacho de aduana de las mercancias por las autoridades aduaneras, particularmente en
lo que respecta a las autoridades competentes (articulo 51), los requisitos que ha de reunir la
solicitud atal efecto (articulo52) y lasdiver sasdescripcionesrelativasaladuracion delasuspension
(articulo 55). ¢Como se han aplicado los articulos 53 (fianza o garantia equivalente),
56 (indemnizacion al importador y al propietario de las mercancias) y 57 (derecho de inspeccién
e informacion)?

A continuacion seexponen los principa es elementos del procedimiento relativo alasuspension
del despacho de aduana de las mercancias por la Administracién de Aduanas.
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Suspensidn del despacho de aduana por |las autoridades aduaneras (articulo 51)

La Administracion de Aduanas puede suspender € despacho para libre circulacion de las
mer canciasdemarcadefdbricao decomerciofalsificadasolasmercanciaspirataquelesionan € derecho
de autor cuando d titular del derecho ha presentado un aviso en € que solicita que se retengan todas
las copias pirata o falsificadas que estén, o puedan estar en algin momento, bagjo € control de la
Administracion.

Demanda (articulo 52)

Enlos avisosmencionados supra el titular debe especificar lapropiedad delas obrasamparadas
por e derecho de autor o de una marca de fabrica o de comercio registrada en Nueva Zelandia. Los
reglamentos elaborados en virtud de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio de 1953y la Ley
de Derecho de Autor de 1994 disponen que deben aportarse pruebas para demostrar que se es titular
del derecho de propiedad: toda persona que presente un aviso de conformidad con € articulo 54B
de la Ley de Marcas de Féabrica o de Comercio de 1953 y € articulo 136 de la Ley de Derecho de
Autor de 1994 debe aportar pruebas a la Administracién de Aduanas para respaldar la alegacion de
que las mercancias infringen e derecho de marca de fébrica o de comercio o € derecho de autor;
la Administracién puede estipular que esas pruebas se entreguen al presentar el aviso 0 en cualquier
fecha posterior.

L osdatos quefiguran en los avisos, asi como cualquier pruebaadiciona quelaAdministracion
de Aduanas pueda solicitar, garantizan que las autoridades aduaneras puedan disponer de suficiente
informacion para identificar las mercancias infractoras en e momento de la importacion.

El plazo de vaidez de | os avisos es como maximo de cinco afios, contados apartir de lafecha
de su presentacion.

- En el caso delas marcas de fébricao de comercio, si € registro delamarcade fabrica
0 de comercio ala que se refiere e aviso expira en € plazo de cinco afios contados
a partir de la fecha de su presentacién, éste solo tiene validez durante e periodo en
que esté vigente € registro.

- En & caso de los derechos de autor, si € derecho en & que se ampara laobra ala
gue serefiere @ aviso expiraen € plazo de cinco afios contados a partir de la fecha
de su presentacion, éste solo tiene validez durante € periodo en que esté protegido
el derecho de autor.

Fianza o garantia equivalente (articulo 53)

L os reglamentos elaborados en virtud de la Ley de Marcas de Fé&brica o de Comercio de 1953
y delaLey de Derecho de Autor de 1994 disponen que se otorgue unafianza o indemnizaci on respecto
de las mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas o las mercancias pirata que lesionan
el derecho de autor. Por tanto:

- Toda persona que presente un aviso de conformidad con laLey de Marcas de Fébrica
0 de Comercio de 1953 y con la Ley de Derecho de Autor de 1994, en relacién con
mercancias de marca de fabrica o de comercio fasificadas y mercancias pirata que
lesionan el derecho de autor, deberd aportar unafianza o unaindemnizacién, o ambas
cosas, a las personas que determine la Administracion de Aduanas quien también
determinard la cuantia y las condiciones a respecto.
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- La Administracion de Aduanas puede disponer que lafianza o laindemnizacion, o ambas
cosas, se aporten en e momento de presentar el aviso 0 en cualquier fecha posterior.

- Toda personaalaque se haya de liberar 0 se haya liberado una mercancia que estaba
reteni dade conformidad con lalegislacion debeaportar unafianzao unaindemnizacion,
0 ambas cosas, a las personas que determine la Administracion de Aduanas, quien
también determinaré la cuantiay las condiciones a respecto.

LaAdministracion de Aduanas ha dispuesto que las personas que presenten avisos de conformidad
con la legislacion mencionada supra deben entregar:

- unafianzade5.000 ddlares, queseingresaenlacuentadedepdsitodelaAdministracion
de Aduanas (estacantidad puede ser inferior o superior cuando se estime necesario); y

- un formulario de indemnizacién cumplimentado.
Ello otorga ala Administracion de Aduanas proteccion contra las medidas que se adopten en
el marco de un aviso e impiden gque los titulares de los derechos puedan hacer un uso abusivo de las

disposiciones legidativas.

Duracién de la suspension (articulo 55)

LaAdministracién de Aduanas slo puede hacer cumplir lasdisposiciones de observanciaen la
fronteraprevistasenlaLey deMarcas de Fébricao de Comercioy laL ey de Derecho de Autor cuando:

- la Administracion ha aceptado un aviso; y
- las mercancias han sido importadas y estén bgjo e control de la Administracion.

En esos casos, la Administracién de Aduanas puede redizar cualquier investigacion para
determinar si las mercancias entrafian, o no, una infraccion de la marca de fébrica o de comercio o
del derecho de autor de los legitimos titulares.

Al realizar estainvestigacion, laAdministracion de Aduanaspuedeobligar a titular del derecho,
0 acuaquier persona que tenga un interés en las mercancias, a que facilite toda la informacién que
pueda especificar la Administracion para determinar si las mercancias entrafian, o no, unainfraccion
delamarcadefébricao de comercio o del derecho deautor deloslegitimostitulares. Estainformacion
debe presentarse ala Administracion en e plazo de 10 dias habiles.

A continuacion, laAdministracion de Aduanas estd obligada, en un plazo razonable, aformular
una determinacion respecto de si considera, 0 no, que las mercancias entrafian una infraccion de un
derecho relativo aunamarcade fabricao de comercio de un derecho de autor registrado. Acto seguido,
la determinacion debera darse a conocer a titular del derecho y a cualquier otra persona que tenga
un interés en las mercancias, mediante notificacion por escrito en laque se comuniquen los resultados
de lainvestigacion realizada por la Administracion.

Las mercancias que la Administracién de Aduanas determine que quedan abarcadas por un
aviso e infringen un derecho de autor o un derecho relativo a una marca de fébrica o de comercio,
pueden retenerse (pero no confiscarse) durante 10 dias habiles. Si, durante este periodo de retencién,
la Administracion no ha sido informada de que una persona distinta del importador o € consignatario
hainiciado un procedimiento ante los tribunaes para establecer que las mercancias infringen sus derechos,
las mercancias se entregarén al importador.
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Durante este periodo de retencién, toda persona que tenga un interés en las mercancias, por
gjemplo un importador, puede solicitar a tribuna que dicte una orden para que:

- se anule @ aviso; o

- se dé despacho a las mercancias, o

- se declare que no se trata de mercancias fasificadas 0 mercancias piratay no quedan
abarcadas por e aviso.

La Administracion de Aduanas dispondra de las mercancias de conformidad con la decision
del Tribunal.

S se solicitaala Administracion de Aduanas, € plazo de retencién de 10 dias habiles podra
ser prorrogado a 20 dias habiles.

En e caso de mercancias de marca de fabrica o de comercio fasificadas, €l importador o
consignatario, mediante notificacion por escrito ala Administracion de Aduanas, puede aceptar que
las mercancias sean decomisadas en beneficio de la Corona.

Indemnizacién a importador v al propietario de las mercancias (articulo 56)

Cuando € Tribuna decidequelasmercanciasno llevan un signofalsificado o no son mercancias
pirata, puede ordenar acual quier personaqueseaparteen el procedi miento que abone unacompensacion
a importador, a consignatario o a propietario de las mercancias.

Derecho de inspeccidn e informacién (articulo 57)

La Administracion de Aduanas puede autorizar a cualquier persona que tenga un interés en
las mercancias sujetas a investigacion en aduanas, 0 sujetas a un procedimiento judicial, a que las
inspeccione. Previaaprobacion delaAdministracidn, es posibleobtener unamuestradelas mercancias
para su inspeccion.

17. Sirvanse describir las disposiciones queregulan la duracion y costo delos procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duracién real de los procedimientos 'y su costo.
¢Cudl es € periodo de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se
suspende € despacho de las mercancias para libre circulaciéon?

L as disposiciones sobre la observancia de | as medidas en frontera tan solo han estado en vigor
desde € 1° de enero de 1995.

Hasta la fecha sblo se ha registrado un caso en que € titular del derecho haya iniciado
procedimientos ante los tribunales contra la importacién de mercancias infractoras. Dado que este
caso no ha concluido, la Administracion de Aduanas no esta en condiciones de formular ninguna
observacion sobre la duracién de los procedimientos y su costo.

Enlarespuestaalapregunta 16 supra seindicad periodo devalidez delas decisionesrelativas
ala suspension del despacho para libre circulacion de las mercancias.

18. ¢Estén obligadas las autoridades competentesa actuar por propiainiciativay, en tal caso,
en qué circunstancias? ¢Hay disposiciones especiales aplicables en la actuacion de oficio?

En determinadas circunstancias |as autoridades aduaneras pueden actuar de oficio, de conformidad
con laOrden delaAdministracion de Aduanas sobrela prohibicidn delasimportaciones (designaciones
comercides) de 1991. Esta Orden prohibe la importacion de:
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"3. Todaslasmercanciasenlasquefigure, olasquese hayaadjuntado por cualquier medio,
una declaracién o indicacion, incluso en forma de paabras, nimeros, marcas, imégenes o
simbolos, 0 una combinacién de esos elementos, que sea incorrecta o engafiosa respecto de-

E2) el tipoolanorma, calidad, clasificacion, cantidad, composicion, estilo, modelo
particulares, la historia particular, o & uso anterior particular de las
mercancias;, 0"

"4, Todas las mercancias alas que se haya aplicado sobre el embalgje, cobertura, etiqueta,
envoltura, rétulo, bobina, o sobre cuaquier otra cosa dentro de la cua, o con la cua, se
suministren las mercancias, unadeclaracion o indicacion, incluso en formade paabras, nimeros,
marcas, imagenes o simbolos o de una combinacién de esos el ementos, que seaincorrecta o
enganosa respecto de-

E2) el tipoolanorma, calidad, clasificacion, cantidad, composicion, estilo, modelo
particulares, la historia particular, o & uso anterior particular de las
mercancias, 0"

Se ha sugerido que € uso ilicito de una marca de fébrica o de comercio podria considerarse
unaindicacién dequed producto falsificado segustaalasnormas o alacalidad del producto auténtico.

Cuando es posible establecer que la utilizacion de la marca de fébrica o de comercio implica
unas normas o0 una calidad determinadas, las mercancias pueden quedar abarcadas por la orden de
prohibicién mencionada supra. En esos casos, |as mercancias pueden ser confiscadas de conformidad
con la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1996.

Cabe sefidar que la Orden no se ha utilizado de este modo ante los tribunales, por lo que no
existe experiencia a respecto.

19. Sirvanse describir las medidas cuya adopcion puede ser ordenada por las autoridades
competentes y los criterios que regulen su aplicacion.

LaAdministracion de Aduanas no estafacultada paraordenar 1a adopcion de medidas respecto
de la importacion de mercancias de marca de fébrica o de comercio fasificadas 0 mercancias pirata
que lesionan e derecho de autor. No obstante, un tribuna puede ordenar que las mercancias sean:

- confiscadas en beneficio del demandante; o

- destruidas; o

- tratadas del modo que € tribunal estime conveniente.

Para decidir cudl de esas medidas debe ordenar, un tribunal debe tomar en consideracion:

- La posibilidad de recurrir a otras medidas para compensar adecuadamente a titular
del derecho de propiedad intelectual.

- Lanecesidad de garantizar que no se disponga de las mercancias infractoras de forma
gue afecte ya desfavorablemente a demandante.

El tribunal esta también facultado para

- Ordenar que las mercancias se vendan y 1os beneficios obtenidos se dividan, cuando
hay més de una persona interesada en una mercancia.



IP/N/6/NZL/1
Pégina 12

- Ordenar que sepague unacompensacion d importador, a consignatariooal propietario
de las mercancias, cuando € tribunal decide que no ha habido infraccion.

Procedi mientos penales

20. Sirvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infraccion penal de
los derechos de propiedad intelectual.

L ostribuna es quetienen competenciaen casos deinfraccion penal delos derechosde propiedad
intelectual son € Tribunal de Distrito, € Tribunal Superior y, en el caso de determinadas apel aciones,
el Tribuna de Apelacion (para més detalles, véanse las observaciones relativas a la pregunta 1).

21. ¢En relacion con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué derechos
de esa naturaleza se prevé la aplicaciéon de procedimientos y sanciones penales?

L as infracciones de derechos de propiedad intelectua respecto de las cuaes se prevé la gplicacion
de procedimientos y sanciones penales se exponen més adelante en la respuesta a la pregunta 24.

22. ¢Cudles son las autoridades publicas competentes para la iniciacion de procedimientos
penales? ¢Estan obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y/o a raiz de reclamaciones?

A continuacién se indican las autoridades publicas competentes para la iniciacion de
procedimientos penales:

- La Comision de Comercio, en lo que respecta a las marcas de fébrica o de comercio
fasificadas, o fraudulentamente aplicadas o utilizadas.

- LaPoliciadeNuevaZedandia, enloquerespectaalasinfraccionesdel derecho de autor.

Tanto laComision de Comercio como laPoliciade Nueva Zelandiaestan facultadas paraactuar
por propiainiciativay/o araiz de reclamaciones.

23. ¢Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penalesy, de ser
asi, quiénes estan legitimados para hacerlo?

L os particul ares pueden entablar procedi mientos penal es, aunque una accion de esetipo no es
frecuente. Esmaés probable que unaaccién de esetipo lainicie unaparte que tengainterés en el asunto,
cuando, por algun motivo, las autoridades han decidido no aceptar e caso, por gjemplo, porque no
estén convencidas de que sea probabl e que | as pruebas permitan pronunciar una sentenciacondenatoria.

24, Sirvanse indicar, si es necesario por categorias de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infraccion, las funciones y otras medidas correctivas que pueden imponer se:

- prision;

- sanciones pecuniarias;

- confiscacion, decomiso y destruccion de las mercancias infractoras y de los
materiales y accesorios utilizados para su produccion;

- otras medidas correctivas.

A continuacion se indican las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse
en relacion con las infracciones de los derechos de propiedad intelectual :
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- Prision

Puede imponerse una pena méaxima de prision de tres meses en € caso de delitos cometidos
en relacion con infracciones de obras amparadas por € derecho de autor, incluidas las grabaciones
ilicitas, y en el caso de que se fabrique 0 se esté en posesion de un objeto del que se tenga conocimiento
gue se utiliza para elaborar copias infractoras de una obra amparada por €l derecho de autor. Cuando
un persona juridica comete un delito en relacion con un objeto, cada uno de los directores y cada una
de las personas relacionadas con la administracion de la persona juridica se consideran culpables.

- Sanciones pecuniarias

En lo que respecta a las infracciones del derecho de autor, incluidas las grabaciones ilicitas,
pueden imponerse multas por un importe méximo de 50.000 dolares por cada delito.

En lo que respecta a las marcas de fébrica o de comercio fasificadas, o fraudulentamente
aplicadas o utilizadas, las multas en caso de delito pueden oscilar como méaximo entre 30.000 ddlares
en e caso de un particular, y 100.000 dolares en € caso de una personajuridica (esas cifras méximas
se aplican también acumulativamente cuando se cometen varios delitos simultdneamente).

- Confiscacion, decomisoy destruccion delas mercanciasinfractorasy delos materiales
y accesorios utilizados para su produccion

En lo que respecta tanto a las obras que lesionan un derecho de autor como a las marcas de
fébricay de comercio fasificadas, o fraudulentamente aplicadas o utilizadas, un tribunal puede ordenar
la confiscacion, decomiso y destruccion de las mercancias, o disponer de las mercancias en la forma
gue considere conveniente.

- Otras medidas correctivas

Otras de las medidas correctivas a las que puede recurrir un tribunal son los mandamientos
judiciales, tanto en casos rel acionados con el derecho de autor como en casos rel acionados con marcas
de fabrica o de comercio.

En los casos relacionados con marcas de fébrica'y de comercio, un tribuna puede imponer
asimismo otras medidas, por gemplo, la anulacion o la modificacion de un contrato o acuerdo, €
reembolso del dinero o la devolucion de las mercancias.

V éanse asimismo |as observaciones relativas alapregunta5 en lo que respectaaladestruccion
0 aotro tipo de colocacion de las mercancias infractoras y de los materiales y accesorios utilizados
para su produccion.
25, Sirvanse describir las disposiciones que regulan la duracion y € costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duracion real del procedimientoy su
costo.

Véanse |as observaciones relativas a la pregunta 8 supra.

Otras cuestiones

Se adjunta a la presente un cuadro sobre €l régimen neozelandés de proteccion del derecho
deautor. Este cuadro seincluye en respuesta a una preguntarecibida por Nueva Zelandiaen e marco
de larevisiéon de lalegislacion en materia del derecho de autor en julio de 1996.
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En & cuadro adjunto se indican las medidas correctivas y civiles que pueden imponerse en
Nueva Zelandia en caso de infracciones del derecho de autor, asi como la forma en que se aplican
los articulos del Acuerdo sobre los ADPIC.

Articulo del | Articulos aplicables

Acuerdo sobre delalLey de Observaciones
los ADPIC Derecho de Autor
41(1) 120 Pueden entablarse procedimientos en caso de infraccion
del derecho de autor.
125 Pueden entablarse procedimientos en caso de infraccion
de los derechos morales.
131 A titulo disuasorio, los tribunales pueden imponer multas
y dictar penas de prision en caso de delitos penales.
225 Derechos y privilegios dimanantes de otros textos
legidativos y del Common Law.
226 La elusion de las medidas de proteccion de los derechos
de reproduccion se considera ddlito.
Parte VII Medidas de proteccién en la frontera
41(2) 122(4) El tribunal puede dictar una orden sin notificacion previa,
cuando ésta podria causar demoras indebidas.
Parte VII Medidas de proteccién en la frontera.
Parte X Funcionamiento y competencia del Tribunal del Derecho
de Autor.
41(3) Estas condiciones se cumplen mediante las normas
procesales de los tribunales.
41(4) 141 Demanda de anulacién de una orden ante e tribunal.
223 Posibilidad de remitir el caso a Tribuna Superior.
224 L as cuestiones de derecho pueden remitirse a Tribuna
Superior.
225 Derechos y privilegios dimanantes de otros textos

legidativos y del Common Law.

45(1) 120(2) Todas las medidas correctivas disponibles -dafios y
perjuicios, mandamientos judiciales, reparacion por
concepto de beneficios u otras medidas- son las mismas
que en €l caso de infraccion de cualquier otro derecho de
propiedad.

125 En caso de infraccién de los derechos morales debe
abonarse una cantidad por dafios y perjuicios.

225 Privilegios dimanantes de otros textos legidlativos y del
Common L aw.
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Articulo ddl
Acuerdo sobre
los ADPIC

Articulos aplicables
delalLey de
Derecho de Autor

Observaciones

45(2)

121

225

El demandante tiene derecho a una reparacion por
concepto de beneficios si desconocia y no tenia motivos
para pensar que existiera un derecho de autor en relacion
con la obra objeto del proceso.

Derechos y privilegios dimanantes de los textos
legidativos y del Common Law.

El Tribunal tiene potestad genera para ordenar el pago de
los costos de una parte.

46

122

132

134

197

199

202

Orden en e marco de un procedimiento civil. Cuando
una persona posee, o tiene bajo su custodia o control, una
copia infractora o un objeto disefiado o adaptado parala
fabricacion de copias infractoras, € titular del derecho de
autor puede solicitar d tribunal que le entregue la copia o
el objeto infractor.

Orden en e marco de un procedimiento penal. Cuando
una persona posee, o tiene bagjo su custodia o control, una
copia infractora o un objeto disefiado o adaptado parala
fabricacion de copias infractoras, € titular del derecho de
autor puede solicitar d tribunal que le entregue la copia o
el objeto infractor.

El tribunal puede ordenar el decomiso en beneficio del
titular del derecho, o cualquier otra forma de eliminacién
gue estime adecuada, de toda copia u objeto infractor
disefiado o adaptado para la fabricacién de copias
infractoras.

Derechos de artistas, intérpretes o gecutantes, entrega de
|as mercancias fasificadas en @ marco de un
procedimiento civil, en las condiciones indicadas

en 122(1).

Derechos de artistas, intérpretes o gecutantes, entrega de
las mercancias falsificadas en el marco de un
procedimiento penal, en las condiciones indicadas

en 132(1).

Orden relativa a la eliminacion de las grabaciones ilicitas.

50

122(4)

Parte VIl y
Reglamento relativo
a derecho de autor
de 1994 (proteccion
en la frontera)

Puede dictarse una orden en relacién con una demanda ex
parte del titular del derecho de autor cuando la
notificacion previa podria causar demoras indebidas u
otros perjuicios graves d titular del derecho de autor.

Proteccion en la frontera
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Articulo del | Articulos aplicables
Acuerdo sobre delalLey dd Observaciones
los ADPIC Derecho de Autor
61 131 Se prevén penas de prision y multas.
132 Véase d articulo 46 supra.
133 Responsabilidad de los dirigentes de la persona juridica.
134 Véase d articulo 46 supra.
198 Grabaciones ilicitas, responsabilidad penal.
200 Alegaciones fasas en lo que respecta a las facultades de
dar una autorizacion.
201 Véase d articulo 133 supra.
227 Recepcion fraudulenta de una emision de un servicio de

radiodifusion o de distribucion por cable.






