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Procedimientosy recursos civilesy administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

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

Los tribunales competentes para conocer de las infracciones a los derechos de propiedad
intelectual son los tribunales con jurisdiccidn en materia mercantil.

Esto se fundamenta en € Articulo 184 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Intelectual, el cual establece la competencia de |os tribunales con jurisdiccion en materia mercantil en
tanto no se creen |os tribunal es especiaes con jurisdiccion en materia de propiedad intelectual .

Complementando o anterior, la afirmacion inicial es también fundamentada en € Articulo 67
del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial y € Decreto Legislativo
Numero 85, que ratifica a mencionado Convenio, € cual regula lo referido a las marcas, nombres
comerciales y expresiones o sefides de propaganda, asi como las indicaciones de procedencia y las
denominaciones de origen.

De esa manera, se podra acceder a Organo Judicial de lasiguiente forma:

- Juzgados de Primera Instancia Mercantil, que conoceran en primera instancia de los
asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio correspondiente a su
jurisdiccion; y en segunda instancia, en los casos y conceptos determinados en las
leyes. Lo anterior de conformidad a los Articulos 16, 59 y 60 de la Ley Orgénica
Judicial.

Asimismo, €l Articulo 15 dela Ley Orgénica Judicial establece que los tribunales con
competencia en lo civil, serdn también competentes para conocer en materia
mercantil, en los municipios en donde no hubieren tribunales de lo mercantil.
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- Céamaras de Segunda Instancia, las cuales tendran competencia para conocer:

- De los asuntos correspondientes a territorio que les ha sido asignado,
tramitados en primera instancia por 0s juzgados respectivos, asi:

- en apelacion;

- por recurso de hecho;
- en consulta;

- en revision;

- De los recursos extraordinarios de queja por retardacion de justicia y por
atentado;

- En los demas asuntos que las leyes determinen.
Lo anterior, de conformidad a Articulo 57 delaLey OrgénicaJudicial.

- Saladelo Civil dela Corte Suprema de Justicia; de conformidad a numeral primero
del Articulo 54 de la Ley Organica Judicial, corresponde a ésta conocer, entre otros,
del recurso de casacion en materia mercantil.

2. ¢Qué personas estan legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¢COmMo pueden estar representadas esas personas? ¢Hay disposiciones que prescriban
la compar ecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

L egitimacion

Cualquier persona natural o juridica que sea titular de un derecho de propiedad intelectua
esta legitimada para hacer valer su derecho, seglin se establece en e Articulo 90 de laLey de Fomento
y Proteccion de la Propiedad Intelectual, y los Articulos 5 y 67 del Convenio Centroamericano parala
Proteccion de la Propiedad Industrial, € cual legitima ademés al Ministerio Pdblico, ante aquellas
infracciones a los derechos sobre distintivos comerciales e indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen.

En adicion alo anterior, es necesario mencionar que el Articulo 100 de la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Intelectual establece que las entidades de gestion colectiva estarén
legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con
entidades extranjeras, para gercer los derechos confiados a su administraciéon y hacerlos valer en su
calidad de representante legal en toda clase de procedimientos administrativosy judiciales.

Representacién

En el caso que d titular del derecho sea una persona natural, ésta podra actuar por si,
debiendo contar con firmay sello de un Abogado Director, de conformidad a los Articulos 98 y 104
del Codigo de Procedimientos Civiles, o por medio de un Procurador, que deberd ser Abogado, segiin
se establece en los Articulos 99 y 101 del mismo Cédigo.

En caso que d titular del derecho sea una persona juridica, podra actuar por medio de su
representante legal, con firma y sello de un Abogado Director, segin e Articulo 104 del referido
Cddigo, o bien, mediante un Procurador, que debera ser Abogado, siempre de conformidad a los
Articulos 99 y 100 relacionados en € inciso anterior.
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Comparecencia personal obligatoria

En los procedimientos no se exige la comparecencia persona obligatoria del titular del
derecho ante los tribunales, a excepcion de aguellos casos en que una parte haya solicitado a su
contraparte la absol ucion de posiciones (prueba por confesion).

A ese respecto €l Articulo 376 del Codigo de Procedimientos Civiles establece que desde que
la causa se abre a prueba en primerainstancia, las partes pueden también en las demés instancias que
corray en cualquier estado antes de la sentencia, alin cuando no haya otra recepcion a prueba, pedir
en interrogatorio escrito y no de paabras, juramento sobre hechos personales concernientes a la
materiaen cuestion, alo cua sellama posiciones.

Sobre este mismo particular e Articulo 378 del referido Codigo establece que la parte esta
obligada a absolver personalmente las posiciones cuando asi 10 exija € que las pide, aunque tenga
apoderado con poder especial.

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

De conformidad a Articulo 237 del Codigo de Procedimientos Civiles, la obligacion de
producir pruebas corresponde a actor; sin embargo, € Articulo 156 del mismo Cdédigo establece el
derecho que tiene toda persona para pedir que otra exhiba, ante el juez competente, los documentos
publicos o privados o bienes muebles que necesite para preparar una accion, o para defenderse de la
intentada contra €.

De igua manera, el Articulo 21 numeral 1) de la Ley de Procedimientos Mercantiles
establece como un acto previo a la demanda, entre otros, la exhibicion judicia de los objetos que
comprueben la competencia desleal, la cua deberd tramitarse en base a lo indicado en e Articulo
mencionado en el inciso anterior.

4, ¢Qué medios se prevén paraidentificar y proteger la informacion confidencial aportada
como prueba?

La informacion confidencial aportada como prueba en un proceso se mantiene protegida en
virtud de lo establecido en el inciso segundo del Articulo 177 delaLey de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual, e cua dispone que no se considerara que entra a dominio publico o que es
divulgada por disposicién legal, aquella informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por
una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la proporcione para el efecto de
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cua esguiera otros actos de autoridad.

Asimismo, e Articulo 1245 del Codigo de Procedimientos Civiles establece que los
tribunales, jueces y secretarios no fiaran los procesos a las partes, ni podran dar documento alguno
presentado en juicio, Sino bajo conocimiento firmado por la parte y en virtud de decreto judicial; pero
los que litigan y sus abogados podran acudir a las oficinas a ver las actuaciones y documentos que les
convengan y sacar apuntes o copias privadas de ellos, con tal que en uno y otro caso sean publicos,
resguardandose asi lainformacién confidencial .
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Sirvanse describir las medidas cuya adopcion puede ser ordenada por las autoridades

judicialesy loscriterios, legidativos 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;

destruccion 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.

Derechos de autor y derechos conexos

Las medidas o las decisiones que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales a solicitud
del titular en cuanto a derecho de autor y derechos conexos son las siguientes:

El secuestro preventivo del producto liquido obtenido con la utilizacién ilicita
(Articulo 91, literal &), Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Intelectual);

El secuestro preventivo de los gemplares ilicitamente reproducidos (Articulo 91,
literal b), Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectua);

La suspensién de la actividad de reproduccion, comunicacion o distribucion no
autorizadas, seguin proceda (Articulo 91, literal c), Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual); vy,

La prohibicion de importar o exportar los eemplares ilicitamente reproducidos,
librando la orden correspondiente a la Direccion General de la Renta de Aduanas
(Articulo 91, litera d), Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Intelectual);

El cese delaviolacion de los derechos (Articulo 90, Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Intelectual), e cual comprende:

- Lasuspension inmediata de laactividad ilicita.

- Laprohibicion a infractor de reanudarla.

- El retiro del comercio de los gemplaresilicitos.

- Lainutilizacién de los moldes, planchas, matrices, negativos y demés elementos
utilizados predominantemente para la reproduccion ilicita'y en caso necesario, la

destruccion de tales elementos;

- Laremocién o la guarda bajo llave y sello, de los aparatos utilizados en la
comunicacion publica no autorizados.

La destruccion de los giemplares ilicitos o la entrega de los mismos y del material
utilizado para la reproduccion, a precio de costo y a cuenta de la correspondiente
indemnizacién por dafios y perjuicios (Articulo 90, Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Intelectual);
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- La reparacion de dafios y perjuicios (Articulo 90, Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual). El célculo de la indemnizacion de dafios y perjuicios en lo
que se refiere al lucro cesante que deba repararse, se estimara con base en uno de los
siguientes criterios, a eleccién del perjudicado:

- En base a los beneficios que € titular del derecho habria obtenido
previsiblemente, de no haber ocurrido lainfraccion;

- En base alos beneficios obtenidos por € infractor como resultado de |os actos de
infraccion;

- Enbasea precio o regaliaque € infractor habria pagado a titular del derecho, s
se hubiere concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta e valor
comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que se
hayan concedido.

Propiedad industrial

Las medidas o las decisiones que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales a solicitud
del titular en cuanto a derechos sobre propiedad industrial son las siguientes:

Patentes, model os de utilidad v disefios industriales

- La revindicacion del derecho cuando una patente o un registro de disefio
industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a ello, o en
perjuicio de otra persona que tuviese derecho a obtener la patente o registro
(Articulo 168, Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual).

- Lacesacion dd acto o actos que infrinjan el derecho conferido por una patente o
por € registro de un disefio industrial (Articulo 172, Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Intelectual).

- Laindemnizacion de dafios y perjuicios sufridos por la infraccion a un derecho
conferido por una patente o por € registro de un disefio industrial (Articulo 172,
Ley de Fomento y Protecciéon de la Propiedad Intelectua). El céculo de la
indemnizacién de dafios y perjuicios en lo que se refiere d lucro cesante que
deba repararse, se estimara con base en uno de los siguientes criterios, a eleccidn
del perjudicado:

- En base a los beneficios que € titular del derecho habria obtenido
previsiblemente, de no haber ocurrido lainfraccion;

- En base a los beneficios obtenidos por e infractor como resultado de los
actos de infraccion;

- En base a precio o regaia que € infractor habria pagado a titular del
derecho, s se hubiere concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta
el valor comercia del objeto del derecho infringido y las licencias
contractual es que se hayan concedido.
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- El embargo de los objetos resultantes de la infraccion y de los medios que
hubiesen servido predominantemente para cometer la infraccion a un derecho
conferido por una patente o por € registro de un disefio industrial (Articulo 172,
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Intelectual).

- Latransferencia en propiedad de los objetos o medios referidos en el numeral
anterior, en cuyo caso € vaor de los bienes se imputara a importe de la
indemnizacién de los dafios y perjuicios (Articulo 172, Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Intelectual).

- Las medidas necesarias para evitar la continuacién o la repeticién de la
infraccién, incluyendo la destruccién de los medios embargados en virtud de lo
dispuesto en e numeral 4 antes relacionado, cuando ello fuese indispensable
(Articulo 172, Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual).

- Como medida precautoria, podra ordenarse la cesacion inmediata de los actos de
infraccion (Articulo 174, Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Intelectual).

- Como medida precautoria podra ordenarse € embargo preventivo, retencién o
depdsitos de los objetos materia de la infraccion y de los medios
predominantemente destinados a realizar la infraccion (Articulo 174, Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual).

Secretos industriales o comerciaes

- Lareparacion de dafos y perjuicios por la utilizacion para fines comerciales 0
por su revelacion sin causa justificada y sin e consentimiento de la persona que
guarde dicho secreto o de su usuario autorizado (Articulo 180, Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial).

- Lareparacion de dafios y perjuicios por la obtencién ilicita de informacion que
contemple un secreto industrial o comercia (Articulo 180, Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial).

Distintivos comerciales

- Hacer cesar d uso o imitacion indebida de una marca (Articulo 26, Convenio
Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial).

- Prohibir laimportacion o internacion de las mercancias o productos mientras se
las siga distinguiendo una marca usada indebidamente (Articulo 26, Convenio
Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial).

- Obtener € resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados por el empleo 0 uso
indebido de una marca (Articulo 26, Convenio Centroamericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial).

- Hacer cesar d uso o imitacion indebida de un nombre comercia (Articulo 53,
Convenio Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial).
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- Obtener e resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados por el empleo 0 uso
indebido de un nombre comercial (Articulo 53, Convenio Centroamericano para
la Proteccion de la Propiedad Industrial).

- Hacer cesar @ uso o imitacion indebida de una expresion o sefial de propaganda
(Articulos 64 y 26, Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial).

- Prohibir la importacion o internacion de las mercancias o productos mientras se
las siga distinguiendo una expresion o sefid de propaganda usada indebi damente
(Articulos 64 y 26, Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial).

- Obtener € resarcimiento de dafios y perjuicios ocasionados por el empleo 0 uso
indebido de una expresion o sefial de propaganda (Articulos 64 y 26, Convenio
Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial).

- Enlos casos de actos de competencia desleal, el establecimiento de providencias
cautelares que € Juez considere oportunas para proteger adecuadamente |os
derechos de actor del publico consumidor y de los competidores, incluyendo €
embargo preventivo o la incautacion de la correspondiente mercancia
(Articulos 65, 66 y 68, Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial).

- En los casos de competencia dedeal, € resarcimiento de dafios y perjuicios.
(Articulo 70, Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad
Industrid).

Indicaciones de procedenciay denominaciones de origen

- Enlos casos de actos de competencia dedeal, € establecimiento de providencias
cautelares que e Juez considere oportunas para proteger adecuadamente los
derechos de actor del publico consumidor y de los competidores, incluyendo
embargo preventivo o la incautacion de la correspondiente mercancia
(Articulos 77 y 68, Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial).

- En los casos de competencia dedeal, d resarcimiento de dafios y perjuicios
(Articulos 77 y 70, Convenio Centroamericano para la Proteccién de la
Propiedad Industrial).

Proyecto delaLey de Marcas y Otros Signos Distintivos

De conformidad a lo establecido en e Titulo referido alas Acciones y Sanciones por
Infraccién de Derechos del proyecto de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,
se podrd imponer las siguientes medidas ante la infraccion a los derechos sobre
distintivos comerciales e indicaciones geograficas y denominaciones de origen:

- El embargo de los productos infractores, incluyendo los envases, embalgjes,
etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la
infraccion o usados para cometerla, y de los medios que sirvieran principa mente
pararedlizar lainfraccion;
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La prohibicion de laimportacion de los productos, materiales 0 medios referidos
en € numera anterior;

La atribucion en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en €
numeral 1, en cuyo caso € vaor de los bienes se imputara a importe de la
indemnizacién de dafios y perjuicios;

Las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la
infraccion, incluyendo la destruccion de los productos, materiales 0 medios
referidos en € numeral 1;

La cesacion de los actos que constituyen lainfraccion;

Laindemnizacién de los dafios y perjuicios sufridos; Laindemnizacion de dafios
y perjuicios se calculard en funcion de | os criterios siguientes, entre otros,

- segun €l lucro cesante sufrido por € titular del derecho como consecuenciade
lainfraccion;

- segun el monto de los beneficios obtenidos por € infractor como resultado de
los actos de infraccion; y

- segun el precio que d infractor habria pagado por concepto de una licencia
contractua, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las
licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

La publicacion de la sentencia condenatoria y su notificacién a las personas
interesadas, a costadd infractor.

Como medida precautoria, la cesacion inmediata de los actos que constituyen la
infraccion;

Como medida precautoria, € embargo con inventario, descripcion o depdsito de
los productos, embalgjes, etiquetas y otros materiales que ostenten € signo
objeto de la infraccion y de los medios principalmente destinados a redlizar la
infraccion;

Como medida precautoria, la suspensién de laimportacion o de la exportacion de
los productos, materiales o medios referidos en el literal numeral anterior;

Como medida precautoria, la constitucion de una fianza u otra garantia del pago
de la eventual indemnizacion de dafiosy perjuicios, por e presunto infractor;

Como medida precautoria, la comunicacion de las informaciones que tuviera
sobre las personas que hubiesen participado en la produccién o comercializacion
de los productos o servicios materia de la presunta infraccion, y sobre los
circuitos de distribucién de esos productos o servicios, por € presunto infractor.
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6. ¢EN qué circunstancias estan, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor queinforme al titular del derecho sobre la identidad de los ter ceros
gue hayan participado en la produccion y distribucién de los bienes o servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre
suscircuitos dedistribucion?

De conformidad a lo dispuesto en la parte pertinente a la prueba por confesion del Codigo de
Procedimientos Civiles (Articulo 376), € juez podra desde |a apertura a pruebas en primerainstancia,
a solicitud de una parte, ordenar la absolucion de posiciones por la otra, en cuyo caso cabria solicitar
la identificacién de terceros que hayan participado en la infraccion a los derechos objeto de litigio y
de los circuitos de distribucion utilizados.

En relacion con lo anterior, es importante mencionar gue de conformidad al Articulo 385 del
Cadigo de Procedimientos Civiles el que debe absolver posiciones sera declarado confeso:

1° Cuando sin justa causa ho comparece ala segunda citacion;
2° Cuando se niegue adeclarar 0 a prestar juramento;
3P Cuando sus respuestas fueren evasivas y no categoricas y terminantes.

Por otra parte, € proyecto de la Ley de Marcas y Otros Signos Digtintivos establece en €
inciso segundo de su Articulo 89 la facultad del tribunal judicial para ordenar al infractor que
proporcione las informaciones que tuviera sobre las personas que hubiesen participado en la
produccion o comercidizacion de los productos o servicios materia de la infraccién, y sobre los
circuitos de distribucién de esos productos o servicios.

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

Indemnizaci 6n a demandados i ndebidamente

De conformidad a lo establecido en el Articulo 439 del Cédigo de Procedimientos Civiles,
todo demandante que no pruebe su accidn en primera instancia o que la abandone, sera condenado en
costas; asimismo establece que si de la causa aparece gue una de las partes no solo no prob6 su
accion o excepcion, sino que obré de malicia o que aquella es inepta, serd ademés condenado en los
dafios y perjuicios.

Por otra parte, la Ley de Fomento y Proteccion de la de la Propiedad Intelectual, en su
Articulo 91 establece que, quien solicite medidas cautelares en virtud de infracciones a los derechos
de autor, debera interponer la demanda respectiva dentro de los ocho dias siguientes a aquel en que se
decreten tales medidas, caso contrario, respondera de los dafios y perjuicios ocasionados.

De igual manera, €l Articulo 174 de la ley antes mencionada, establece para los casos de
infraccion a los derechos de propiedad industrial protegidos por la misma, la aplicacion de medidas
precautorias inmediatas, las cuales podran condicionarse a la constitucion de una caucion suficiente.
Asimismo establece que s la accidn por infraccion no fuese entablada dentro de los diez dias habiles
siguientes a la imposicion de la medida, esta quedara sin efecto de pleno derecho, y el actor quedara
sujeto alaindemnizacion de dafios y perjuicios gue hubiere ocasionado.
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Por otra parte, el Articulo 23 de la Ley de Procedimientos Mercantiles establece la facultad
del juez para ordenar que se rinda caucién en virtud de los perjuicios que pueda generar la exhibicién
judicial de los objetos que comprueban la competencia dedleal, a que se refiere € inciso primero del
Articulo 493 del Cédigo de Comercio, lacual comprende € uso indebido de distintivos comerciales.

De conformidad a Articulo 239 de la Constitucion, tanto los jueces como funcionarios
publicos son responsables por los delitos oficiales gue cometan en e gjercicio de sus funciones y
serén juzgados por los delitos oficiaes que cometan por |os tribunal es comunes.

Asimismo, el Articulo 245 establece gque los funcionarios y empleados publicos responderan
personamente y el Estado subsidiariamente por los dafios materiales o morales que causaren a
consecuenciade la violacion de | os derechos consagrados en la Constitucion.

8. Sirvanse describir las disposiciones que regulan la duracién y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duracion real de los
procedimientosy su costo.

El articulo 182 numeral 5) de la Constitucion de la Republica estipula que la Corte Suprema
de Justicia vigilara por que se administre prontay cumplidajusticia, paralo cua adoptara las medidas
gue estime necesarias.

Conforme alo anterior y segin lo ordena el Articulo 184 de La Ley de Fomento y Proteccion
de la Propiedad Intelectual, y el Articulo 2 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, las demandas
por infracciones ala Propiedad Intelectual se tramitaran en juicio sumario.

A ese respecto, el Articulo 59 de la Ley de Procedimientos Mercantiles establece el modo de
proceder en los juicios sumarios remitiendose a lo prescrito en los Articulos 975, 976 y 977 de
Cadigo de Procedimientos Civiles:

Articulo 975: De la demanda se dar& traslado por tres dias a la parte contrariay con lo que
conteste o en su rebeldia se recibird la causa a prueba por ocho dias con todos los cargos s
fuere necesario, y vencidos se dictara dentro de los tres dias siguientes la sentencia que
corresponda con arreglo a derecho, sin mas tramite ni diligencia.

Articulo 976: En todo juicio sumario las tachas se propondrén y probardn de la manera
indicadaen € articulo 483.

Articulo 977: Por regla genera en todo procedimiento sumario no sera necesaria la prueba,
siempre que la disputa verse sobre la aplicacion de la ley a cosa cuestionada, justificados los
hechos con instrumentos publicos no contradichos o por expreso consentimiento de las partes.

La duracion real de un proceso sumario mercantil, tomando en consideracion los incidentes
en latramitacién del proceso y lainterposicion de apelaciones alos Articul os o incidentes resueltos en
el mismo, pueden llegar adurar un afio y medio.

El Articulo 181 de la Constitucion establece que la administracion de justicia seréa gratuita.

Por otra parte, € titular del derecho debera costear los honorarios del Abogado Director o
Procurador que designe. Sobre este particular, El Salvador cuenta con un arancel judicial € cua se
encuentra desactudizado, por lo que normalmente tales honorarios se determinan de manera
convencional.
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En virtud de lo anterior se vuelve sumamente dificil e establecer e costo de un
procedimiento de esta naturaleza, pues varia de caso a caso.

b) Procedimientos y remedios administrativos

9. Sirvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relacién con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que
puedan ordenar se a resultas de esos procedimientos.

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

En materia de derecho de autor y derechos conexos, € literal b) del Articulo 98 de laLey de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual establece que € Registro de Comercio tendra la
atribucion de servir de &rbitro cuando lo soliciten los interesados, en los conflictos que se susciten
entre titulares de derecho; entre las entidades de gestién colectiva; entre éstas y sus socios 0
representados y entre las entidades de gestion o titulares de derechos y los usuarios de las obras,
interpretaciones o producciones protegidas en € Titulo |1 de laley en comento, €l cua se refiere ala
Propiedad Artistica, Literariao Cientifica.

Es de importancia mencionar que en € caso antes planteado queda a salvo €l derecho de los
interesados de recurrir a tribunal competente cuando no estuvieren conformes con la resolucién
dictada por el Registrador.

En materia de propiedad industrial, las oposiciones a registro de marcas, nombres
comerciales y expresiones o0 sefides de propaganda, se substanciaran ante el Registro de Comercio,
seguin dispone e Articulo 97 y siguientes del Convenio Centroamericano para la Proteccién de la
Propiedad Industrial.

9.2 ¢Que personas estén legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¢Como pueden estar representadas esas personas? ¢Hay disposiciones que prescriban
la compar ecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Partiendo de la respuesta anterior y de conformidad a referido Articulo 98 de la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual, las personas que estén legitimadas para hacer valer
sus derechos en un arbitrgje ante el Registro de Comercio son:

- lostitulares de éstos;

- las entidades de gestidn colectiva;

- los socios o representados de las entidades de gestion; y

- los usuarios de las obras, interpretaciones o producciones protegidas en e Titulo |1 de
laley en comento, € cual serefiere alaPropiedad Artistica, Literariao Cientifica.

Propiedad industrial

En lo referido a trdmite de oposicion a registro de marcas, nombres comerciaes y
expresiones o sefiales de propaganda, €l Articulo 97 del Convenio Centroamericano parala Proteccidn
de la Propiedad Industrial establece que cualquier persona que alegue tener un interés legitimo podra
objetar unasolicitud de registro y oponerse ala concesién del mismo.
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Asimismo la disposicion antes citada establece que € opositor podrd comparecer por si con
auxilio de Abogado, o por medio de mandatario que también debera ser Abogado.

No existen disposiciones que exijan la comparecencia personal obligatoria del titular del
derecho.

9.3 ¢Que 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?

Las autoridades administrativas no tienen facultades para ordenar a una parte en un
procedimiento, que a peticion de la parte contraria, aporte las pruebas que estén bajo su control.

94 ¢Qué medios se prevén paraidentificar y proteger la informacion confidencial aportada
como prueba?

La informacién confidencial aportada como prueba en un proceso se mantiene protegida en
virtud de lo establecido en el inciso segundo del Articulo 177 delaLey de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual, el cud dispone que no se considerara que entra a dominio publico o que es
divulgada por disposicién legal, aquella informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por
una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la proporcione para el efecto de
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cual esquiera otros actos de autoridad.

9.5 ¢Sirvanse describir las medidas cuya adopcion puede ser ordenada por las autoridades
judicialesy loscriterios, legidativos o jurisprudenciales, sobre su utilizacion?

En materia de derecho de autor, la emision de la resolucion, dentro del procedimiento de
arbitrgje a que se refiere e litera b) del Articulo 98 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual .

En materia de Propiedad Industrial, la resolucién de la oposicion, de conformidad al
Articulo 106 del Convenio Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial.

9.6 ¢En qué circunstancias estan, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para
ordenar al infractor queinforme al titular del derecho sobre la identidad de los ter ceros
gue hayan participado en la produccion y distribucién de los bienesy servicios respecto
de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre
suscircuitos dedistribucion?

Laautoridad administrativa no tiene la potestad de g ercer esta facultad.

9.7 ¢Sirvase describir las disposiciones relativas a la indemnizacion a los demandados a los
gue se haya impuesto indebidamente una obligacion. ¢En qué medida son responsables
las autoridades y/o funcionarios publicos en tal caso y qué “ medidas correctivas’ les son
aplicables?

De conformidad a lo establecido en el Articulo 439 del Cédigo de Procedimientos Civiles,
todo demandante que no pruebe su accidn en primera instancia o que la abandone, sera condenado en
costas; asimismo la disposicion en comento establece que si de la causa aparece que una de las partes
no solo no probo su accidn o excepcion, sino que obrd de malicia o que aquella es inepta, serd ademas
condenado en los dafios y perjuicios.
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Sirvanse describir las disposiciones que regulan la duracion y e costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que disponga sobre la duracién real de los
procedimientosy su costo.

En vista que e Articulo 98 literal b) de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad

Intelectual no desarrolla ningln procedimiento para € arbitrgje que dicha disposicion establece, éste
se regira de conformidad al procedimiento arbitral establecido en el Codigo de Procedimientos Civiles
en los Articulos 56 y siguientes.

Asimismo debe mencionarse que en vista que esta clase de procedimiento no es de uso

comun, se vuelve sumamente dificultosa la determinacion de costos y tiempos.

M edidas provisionales

10.

a) Medidasjudiciales

Sirvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopcion puede ser or denada
por las autoridadesjudiciales, asi como e fundamento juridico de esa facultad.

Derecho de autor y derechos conexos

Las medidas provisionaes que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales en cuanto a
derecho de autor y derechos conexos son las siguientes:

- El secuestro preventivo del producto liquido obtenido con la utilizacion ilicita
(Articulo 91, Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intel ectual);

- El secuestro preventivo de los gjemplares ilicitamente reproducidos (Articulo 91, Ley
de Fomento y Proteccién de la Propiedad Intelectual);

- La suspension de la actividad de reproduccion, comunicacion o distribucion no
autorizadas, segin proceda (Articulo 91, Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual); v,

- La prohibicion de importar o exportar los eemplares ilicitamente reproducidos,
librando la orden correspondiente a la Direccion General de la Renta de Aduanas
(Articulo 91, Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual).

Propiedad industrial

Las medidas provisionales que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales en cuanto a
derechos sobre Propiedad Industrial son las siguientes:

Patentes, modelos de utilidad vy disefios industriales

- Como medida precautoria, podra ordenarse la cesacion inmediata de |os actos
de infraccion (Articulo 174, Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Intelectual).

- Como medida precautoria podré ordenarse € embargo preventivo, retencion
0 depdsitos de los objetos materia de la infraccion y de los medios
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predominantemente destinados a realizar la infraccién (Articulo 174, Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Intelectual).

Distintivos comerciales

- Prohibir la importacién o internacién de las mercancias o productos mientras
se las siga distinguiendo una marca usada indebidamente (Articulo 26,
Convenio Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial).

- Prohibir la importacién o internacién de las mercancias o productos mientras
se las diga distinguiendo una expresion o sefid de propaganda usada
indebidamente (Articulos 64 y 26, Convenio Centroamericano para la
Proteccion de la Propiedad Industrial).

- En los casos de actos de competencia dedeal, e establecimiento de
providencias cautelares que € juez considere oportunas para proteger
adecuadamente los derechos de actor del publico consumidor y de los
competidores, incluyendo el embargo preventivo o la incautacion de la
correspondiente  mercancia (Articulos 65, 66 y 68, Convenio
Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial).

I ndi caciones de procedenciay denominaciones de origen

- En los casos de actos de competencia dedeal, e establecimiento de
providencias cautelares que e juez considere oportunas para proteger
adecuadamente los derechos de actor del publico consumidor y de los
competidores, incluyendo e embargo preventivo o la incautacién de la
correspondiente mercancia (Articulos 77 y 68, Convenio Centroamericano
parala Proteccién de la Propiedad Industrial).

Proyecto de laley de marcasy otros signos distintivos

De conformidad a lo establecido en €l Titulo referido alas Acciones y Sanciones por
Infraccion de Derechos, del proyecto de la Ley de Marcas y otros Signos Digtintivos,
se podra imponer las siguientes medidas cautelares ante la infraccién a los derechos
sobre distintivos comerciales e indicaciones geogréficas y denominaciones de origen:

- La cesacion inmediata de | os actos que constituyen lainfraccion;

- El embargo con inventario, descripcion o depdsito de los productos,
embalgjes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo objeto de la
infraccion y de los medios principal mente destinados arealizar lainfraccion;

- La suspensién de la importacion o de la exportacién de los productos,
materiales o medios referidos en € litera numeral anterior;

- La constitucion de una fianza u otra garantia del pago de la eventual
indemnizacién de dafios y perjuicios, por € presunto infractor;

- La comunicacién de las informaciones que tuviera sobre las personas que
hubiesen participado en la produccion o comerciaizacién de los productos o
servicios materia de la presunta infraccion, y sobre los circuitos de
distribucion de esos productos o servicios, por € presunto infractor.
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11. ¢En qué circunstancias puede ordenarse la adopcion de esas medidas inaudita altera
parte?

En cuanto a derecho de autor, € Articulo 91 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual, establece que €l juez podra decretar, a solicitud del titular de los derechos
lesionados y previa rendicion de fianza, las medidas cautelares que segun las circunstancias fueren
necesarias para la proteccion urgente de tales derechos, las cuales se impondrén sin noticia a
infractor.

Deigual manerael Articulo 174 de laley anteriormente relacionada estipula que, en casos de
infraccion de los derechos de propiedad industrial protegidos por la misma, €l juez podra decretar de
manera inmediata, las medidas precautorias necesarias con € objeto de asegurar la efectividad de la
accién por infraccion o del resarcimiento de los dafios y perjuicios.

En adicién alo anterior, € Articulo 148 del Codigo de Procedimientos Civiles establece que
No seré necesario citar ala persona contra quien se pida un secuestro para dictar dicha medida.

12. Sirvanse describir e procedimiento principal para iniciar e proceso de adopcion de
medidas provisionales, ordenar su adopcion y mantenerlas en aplicacion, vy
especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los
intereseslegitimos del demandado.

Derecho de autor y derechos conexos

De conformidad a lo establecido en el Articulo 91 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual, todo titular que considere que sus derechos de autor han sido
lesionados, podré solicitar a juez que dicte las medidas cautelares que fueren necesarias para
proteger tales derechos.

Antetal situacion, €l juez debera comprobar la violacidn de los derechos o la existencia de un
temor fundado de que se inicie o repita una violacion ya redizada, asi como también €
derecho que asiste a actor; al comprobar lo anterior decretara, previa rendicion de fianza, las
medidas cautel ares que segun las circunstancias fueren necesarias.

Dicho procedimiento se inicia mediante una peticion por escrito del demandante. El escrito
podra presentarse antes, o conjuntamente con la demanda principal; s las medidas se
hubiesen solicitado antes de la demanda, ésta habrd de interponerse, dentro de los 8 dias
siguientes a la concesion de dlas, caso contrario, responderd por los dafios y perjuicios
ocasionados.

Patentes, model os de utilidad vy disefios industriales

El Articulo 174 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Intelectual, establece que
el titular de un derecho de propiedad industria protegido por dicha ley, podra pedir a juez,
antes o conjuntamente con la demanda, que ordene las medidas precautorias inmediatas que
aseguren la efectividad de la accion o € resarcimiento de dafios y perjuicios. Tales medidas
precautorias podrén condicionarse ala constitucion de una caucién suficiente.

Si la accién por infraccidn no fuese entablada dentro de los diez dias hébiles siguientes a la
imposicion de una medida precautoria, esta quedara sin efecto de pleno derecho, y el actor
guedard sujeto alaindemnizacion de dafios y perjuicios que hubiere causado.
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13.

Distintivos comerciales, indicaciones de procedenciay denominaciones de origen

El Articulo 68 del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial
establ ece que entablada la accidn de competencia desleal, el juez o autoridad a quien se ocurra
podra dictar, siempre que el actor otorgue caucién para asegurar dafos y perjuicios, aguellas
providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del
actor, dd publico consumidor y de los competidores, incluyendo el embargo preventivo o la
incautacion de la correspondiente mercaderia, y para lograr la suspensiéon de los actos que
hayan dado lugar a la accion o a retorno de las cosas a estado que guardaban antes de la
comision de los actos de competencia desleal.

¢Cuales son normalmente la duracion y el costo del procedimiento? Sirvanse facilitar
los datos de que disponga sobre la duracién real delos procedimientosy su costo.

Normalmente una medida provisional es decretada por € juez en un periodo de tiempo gque va

entre unay dos semanas.

El cuanto al costo del procedimiento, € titular del derecho deberd costear |os honorarios del

Abogado Director o Procurador que designe. Sobre este particular, El Salvador cuenta con un arancel
judicia @ cua no esta actualizado, por lo que normalmente tales honorarios se determinan de manera
convencional.

En virtud de lo anterior se vuelve sumamente dificil el establecer e costo de un

procedimiento de esta naturaleza, pues varia de caso a caso.

14.

b) Medidas administrativas

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

L as autoridades administrativas no estan facultadas para ordenar medidas provisionales, estas

medidas se tramitan en sede judicial.

Prescripciones especiales r elacionadas 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 circulacion, y especialmente s cabe
también recurrir a ese procedimiento en relacion con mercancias que entrafien
infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrafian las
mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas o las mercancias pirata que
lesionan € derecho de autor, en € sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de
pagina al articulo5l). Sirvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las
importaciones alas que no es aplicable ese procedimiento (mer cancias de otro Miembro,
una unién aduanera, mercancias en transito o importaciones de minimis). ¢Es aplicable
el procedimiento a lasimportaciones de mer cancias colocadas en €l mercado de otro pais
por €l titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancias destinadas a la
exportacion?

El titular de un derecho de propiedad intelectual podra solicitar al juez la prohibicion de la

importacion de aquellos productos que infrinjan tal derecho; dicha medida sera ordenada por €l juez
al comprobar este latitularidad del derecho por parte del solicitante, asi como las otras circunstancias
gue se prevean para cada caso en particular.
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Derecho de autor

El Articulo 91 delaLey de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Intelectua establece que en
caso de violacion de los derechos o cuando se tenga temor fundado de gque se inicie o repita
unaviolacion yarealizada, el juez a comprobar las circunstancias anteriores y el derecho que
asiste al actor, podra decretar entre otras medidas, la prohibicién de importar o exportar los
gemplares ilicitamente reproducidos, librando la orden correspondiente a la Direccion
General delaRenta de Aduanas.

Patentes, model os de utilidad vy disefios industriales

El Articulo 174 litera b) de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual
establece que € titular de un derecho de propiedad industrial protegido por dicha ley, podra
pedir que se ordene entre otras medidas precautorias, €l embargo preventivo, retencion o
depdsitos de los objetos materia de infraccion y de los medios predominantemente destinados
a redlizar lainfraccion.

Distintivos comerciales

El Articulo 26 del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
establece € derecho del titular de una marca registrada de hacer que las autoridades
competentes prohiban la importacidn o internacion de las mercancias o productos mientras se
las siga distinguiendo con aguella.

Asimismo, el Articulo 92 del proyecto de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,
establece que las medidas precautorias que deban aplicarse en aduanas se g ecutarén por las
autoridades aduaneras al momento de la importacién o exportacion de los productos,
material es 0 medios objetos de lainfraccion.

También se establece que |os productos que ostenten signos distintivosilicitos, el materia de
publicidad que haga referencia a esos signos y los materiales y medios gue han servido para
cometer una infraccion, seran retenidos o decomisados por las autoridades competentes de
aduanas o de la policia en espera de | os resultados del proceso correspondiente.

Indicaciones de procedenciay denominaciones de origen

De conformidad alos Articulos 77 y 68 del Convenio Centroamericano parala Proteccion de
la Propiedad Industrial, entablada la accion de competencia dedeal, € juez podra dictar las
providencias cautelares que juzgue oportunas para proteger adecuadamente los derechos del
actor, del publico consumidor y de los competidores.

Importaciones alas que no aplican las medidas en frontera

En cuanto a las importaciones a las que no les es aplicable e procedimiento anterior, debe
mencionarse que las importaciones minimas son de carécter personal, no siendo susceptibles
de ser detenidas por las autoridades aduaneras (Decreto Legislativo N° 647).
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Asimismo, el Articulo 228 del Convenio Centroamericano parala Proteccién de la Propiedad
Industrial establece que no podra gercitarse la accion relativa a prohibir lainternacion de una
mercancia que lleve una marca ilicitamente, cuando se establezca la unidn aduanera entre los
territorios de los Estados Signatarios del referido Convenio Centroamericano, si la mercancia
es originaria de cualquiera de ellos. Sin embargo es necesario mencionar que a la fecha
El Salvador no forma parte de ninguna union aduanera con otro pais centroamericano o de
fueradelaregion, por lo que la disposicion en comento carece de aplicacion.

16. Sirvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspension
dd 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 a tal efecto (articulo52) y las diversas
prescripciones relativas a la duracion de la suspension (articulo 55). ¢Como se han
aplicado los articulos53 (fianza o garantia equivalente), 56 (indemnizacion al
importador y al propietario de las mercancias) y 57 (derecho de inspeccion e
informacion)?

El titular de un derecho de propiedad intelectual gque pretenda gjercitar medidas en frontera
podra solicitar directamente al juez, se emitala correspondiente orden judicial ala Direccion Genera
de la Renta de Aduanas.

En este caso, la Direccidén Genera de la Renta de Aduanas emitird una circular para que se
distribuya a todas las aduanas de la Republica para que restrinjan el ingreso de las mercancias
infractoras.

Lo anterior se fundamenta en los Articulos 91y 174 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Intelectual y e Articulo 68 del Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, los cuales también definen los extremos que deberan comprender las solicitudes
y lo referente a las cauciones que deberan otorgarse.

17. Sirvanse describir las disposiciones que regulan la duracion y costo de los
procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duracion real de los
procedimientos y su costo. ¢Cudl es e periodo de validez de las decisiones de las
autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancias para
librecirculacion?

Como se ha venido mencionando en las respuestas pertinentes a las medidas precautorias o
cautelares, las medidas en frontera son una de las diferentes medidas precautorias que puede imponer
el juez ante las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, cuando éstas hayan sido
solicitadas por € titular.

En ese sentido, son aplicables los comentarios planteados en la respuesta a la pregunta N° 13
del presente cuestionario.

18. ¢Estén obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en que circunstancias? ¢Hay disposiciones especiales aplicables a la actuacion de
oficio?

L as autoridades aduaneras no estan facultadas para actuar de oficio.
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19. Sirvanse describir las medidas cuya adopcion puede ser ordenada por las autoridades

competentesy los criterios que regulen su aplicacion.

Las autoridades aduaneras no tienen la facultad de imponer las medidas en frontera por s
mismas, debiendo actuar por orden judicial, en cuyo caso se procedera de la siguiente manera:

Derecho de autor

Segun establece e Articulo 91de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Intelectual,
la prohibicion de importar o exportar los gjemplares ilicitamente producidos, se contempla
como una medida cautelar, debiendo el titular del derecho infringido solicitar a juez la
imposicion de ta medida, quien la decretard previa rendicion de fianza y sin noticia a
infractor.

Patentes, model os de utilidad vy disefios industriales

El Articulo 174 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, establece entre
las medidas precautorias que pueden ser solicitadas por €l titular de un derecho infringido, €
embargo preventivo, retencion o depositos de los objetos materia de la infraccion y de los
medios predominantemente destinados a realizar lainfraccion.

De esa manera, e juez podra emitir dicha orden de manera inmediata, en atencion a la
solicitud del titular, pudiendo condicionar dicha medida a la constitucion de caucion
suficiente.

Distintivos comerciales

En cuanto a Digtintivos Comerciales  Convenio Centroamericano para la Proteccion de la
Propiedad Industrial establece como medidas precautorias:

- Prohibir la importacion o internacion de las mercancias o productos mientras se las
siga distinguiendo una marca usada indebidamente (Articulo 26, Convenio
Centroamericano parala Proteccion de la Propiedad Industrial).

- Prohibir la importacion o internacion de las mercancias o productos mientras se las
siga distinguiendo una expresion o sefid de propaganda usada indebidamente
(Articulos 64 y 26, Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad
Industrid).

- En los casos de actos de competencia desleal, €l establecimiento de dichas
providencias cautelares seran impuestas por €l juez a solicitud del titular del derecho,
previa rendicion de caucion suficiente (Articulo 68, Convenio Centroamericano para
la Proteccion de la Propiedad Industrial).

Indicaciones de procedenciay denominaciones de origen

En los casos de actos de competencia dedleal, el establecimiento de providencias cautelares
gue € juez considere oportunas para proteger adecuadamente los derechos de actor del
publico consumidor y de los competidores, incluyendo € embargo preventivo o laincautacion
de la correspondiente mercancia, siguiendo el mismo procedimiento comentado en €l inciso
anterior (Articulos 77 y 68, Convenio Centroamericano para la Proteccion de la Propiedad
Industrid).
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Proyecto de laley de marcas y otros signos distintivos

De conformidad a lo establecido en el Titulo referido a las Acciones y Sanciones por
Infraccion de Derechos, ddl proyecto de laLey de Marcasy otros Signos Digtintivos, se podra
imponer, entre otras medidas cautelares, ante la infraccion a los derechos sobre distintivos
comerciales e indicaciones geogréficas y denominaciones de origen, la suspension de la
importacion o de la exportacion de los productos o materiales que ostenten el signo objeto de
lainfraccién y de los medios principalmente destinados aredlizar lainfraccion.

Dicha medida podra ser solicitada por € titular del derecho a la autoridad competente, antes
de iniciarse la accion, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Las medidas
precautorias solo se ordenarédn cuando se demuestre la comision de la infraccion o su
inminencia mediante pruebas que la autoridad competente considere suficientes. Laautoridad
podra requerir en tal caso, caucion suficiente.

Pr ocedimientos penales

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

De conformidad a Articulo 48 del Codigo Procesal Penal, 1a competencia penal se gercera
por los tribunalesy jueces de la Republicay estarédn sometidos a ellalos nacionales y |os extranjeros.

El conocimiento de los procesos penales se realiza de la siguiente manera:

- Juzgados de paz, son competentes para realizar € control de las diligencias iniciales
de investigacion y la redizacion de la audiencia inicia. En éste se discute €l
requerimiento fiscal, a efecto de determinar s se cuentan con los suficientes
elementos dejuicio parainstruir €l caso (Articulo 55 del Codigo Procesal Penal).

- Juzgados de instruccidn, conocen de la instruccion formal en los delitos de accién
publica; 1o anterior de conformidad a Articulo 54 dd Codigo Procesal Penal.

- Juzgados de sentencia, conocen de la etapa plenaria de todos los delitos, segun
establece el Articulo 53 del Cédigo Procesal Penal.

- Camara de segunda instancia, de conformidad a Articulo 51 del Cédigo Procesal
Penal conocen, entre otros asuntos, de los recursos de apelacion y del recurso de
revision cuando hayan pronunciado € fallo que lo motiva.

- Sdla de lo penal de la corte suprema de justicia, conocen, entre otros asuntos, del
recurso de casacion cuando la Camara de lo Penal conozca en segunda instanciay del
recurso de revision cuando haya pronunciado € fallo que lo motiva.




IP/N/6/SLV/1

Pagina 21
21. ¢En relacion con qué infracciones de los derechos de propiedad intelectual y de qué
derechos de esa naturaleza se prevé la aplicacion de procedimientos y sanciones

penales?

El Codigo Pena establece en su Titulo VIII, De los delitos relativos a patrimonio, €
Capitulo VI, De los delitos relativos a la Propiedad Intelectual, en el cua se sefidan los siguientes
delitos:

- Violacién de derecho de autor y derechos conexos

Articulo 226: El que reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare publicamente,
en todo o en parte, una obraliteraria, artistica, cientifica o técnica o su transformacion
0 una interpretacion o gecucion artistica fijada en cualquier tipo de soporte o fuere
comunicada a través de cualquier medio sin la autorizacién de los titulares de los
correspondientes derechos de propiedad intelectua o de sus cesionarios, sera
sancionado con prision de uno atres afios.

En la misma sancidn incurrird quien no depositare en € Registro de Comercio,
importare, exportare o amacenare gemplares de dichas obras o producciones o
g ecuciones sin lareferida autorizacion.

- Violacién agravada de derecho de autor vy de derechos conexos

Articulo 227: Sera sancionado con pena de prisién de tres a cinco afios quien
redizare cualquiera de las conductas descritas en el articulo anterior, concurriendo
alguna de las circunstancias siguientes:

- Usurpando la condicion de autor sobre una obra o parte de ella o  nombre de
un artistaen unainterpretacion o gecucion;

- M odificando sustancialmente laintegridad de la obra sin autorizacion del autor;
Y,

- S la cantidad o el vaor de la copia ilicita fuere de especial trascendencia
economica.

De igua manera, € Titulo 1X, Delitos relativos a Orden Socioecondémico, establece €l
Capitulo I, referido a Delitos relativos a la propiedad industrial, en el cua se establecen los siguientes
delitos:

- Violacién de privilegios de invencion

Articulo 228: El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento de
titular de una patente o modelo de utilidad, fabricare, importare, poseyere, ofreciere o
introdujere en el comercio amparados por taes derechos, serd sancionado con prision
de uno atres afnos.

Lamisma sancién se aplicara a quien con los mismos fines utilizare un procedimiento
o disefio industrial protegido por un registro, sin la autorizacion del titular o sin la
licencia respectiva, u ofreciere o introdujere en el comercio o utilizare e producto
directamente obtenido por €l procedimiento registrado.
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- Violacién de distintivos comerciales

Articulo 229: El que con fines industriales o comerciales, y sin e consentimiento del
titular, reprodujere, imitare, modificare, o de cualquier modo utilizare marca, nombre
comercial, expresion, sefial de propaganda o cuaquier otro distintivo comercial,
infringiendo los derechos amparados por la propiedad industrial registrada conforme
alaley, sera sancionado con prision de uno atres afios.

En la misma sancion incurrird quien, a sabiendas poseyere para su comerciaizacion o
pusiere en € comercio, productos o servicios con distintivos comerciales que,
conforme al inciso anterior, constituyere una infracciéon de los derechos exclusivos
del titular de los mismos.

- Infidelidad comercial

Articulo 230: El que se apoderare de documentos, soporte informatico u otros
objetos, para descubrir o revelar un secreto eval uable econdmicamente, perteneciente
aunaempresay que impligue ventgas econdmicas, sera castigado con prision de seis
meses a dos afios.

- Revelacion o divulgacion de secreto industria

Articulo 231: EI que revelare o divulgare la invencion objeto de una solicitud de
patente o un secreto industrial o comercial, estando legal o contractualmente obligado
aguardar reserva, serd sancionado con prisién de seis meses a dos afios.

Si @ secreto se utilizare en provecho propio, la sancion se aumentara hasta en una
tercera parte de su maximo.

Cuando e autor fuere funcionario o empleado publico y €l hecho se gecutare en
razon de sus funciones, se impondra ademas la inhabilitacion del respectivo cargo o
empleo de sei's meses a dos afios.

22. ¢Cuales son las autoridades publicas competentes para la iniciacion de procedimientos
penales? ¢Estan obligadasainiciarlospor propiainiciativay araiz de reclamaciones?

De conformidad a numeral cuarto del Articulo 193 de la Constitucién, corresponde a Fiscal
Generd de la Republica € promover la accion pena de oficio 0 a peticion de parte, siendo en
consecuencia la Fiscalia General de la Republica la responsable del control de la investigacion del
delito.

Sobre este mismo particular, € Articulo 26 del Codigo Procesal Pena establece que la
persecucion de los delitos relativos ala propiedad intelectual y ala propiedad industrial dependera de
instancia particular, de conformidad a los modos de gercicio de la accion penal que relaciona el
Articulo 19 dd mismo Cadigo, en el que se sefidlala accidn pablica, previainstancia particular.

El Articulo antes relacionado sefiala también que corresponde a la Fiscalia General de la
Republica el gercer la accidn penal publica, cuando la persecucién deba hacerse ainstancia previa de
los particulares.
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23. ¢Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penalesy, de ser
asi, quiénes estan legitimados par a hacerlo?

Como se ha mencionado en las respuestas anteriores, los delitos contra la propiedad
intelectual y la propiedad industria son delitos cuya accién penal se gjerce por accion publica, previa
instancia particular.

En ese sentido, € Articulo 26 del Codigo Procesal Pena establece que tales delitos no se
perseguiran penamente sin por peticion de la victima, o en caso de incapacidad, por quien gerza su
representacion legal o por el guardador.

24, Sirvanse indicar, S es necesario por categorias de derechos de propiedad intelectual y
tiposdeinfraccién, las sancionesy otras medidas correctivas que pueden imponer se;

prision;

sanciones pecuniarias;

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

otras medidas.

En adicion a los delitos que sobre propiedad intelectual y propiedad industrial han sido
relacionados en larespuesta a la pregunta 21, a continuacién se detallan las siguientes medidas:

Responsabilidad Civil, Articulos 114 v 115, Cédigo Penal

La gecucion de un hecho descrito por laley como delito o falta, origina obligacion
civil. Las consecuencias civiles del delito, que seran declaradas en la sentencia,
comprenden:

- La restitucion de las cosas obtenidas como consecuencia de la reaizacion del
hecho punible o en su defecto, €l pago del respectivo valor;

- Lareparacién del dafio que se haya causado.

- La indemnizacién ala victima o a su familia por los perjuicios causados por
dafos materiales o morales; v,

- L as costas procesales.

Pérdida del producto, ganancias y ventajas provenientes del hecho, Articulo 126,
Caodigo Penal

La disposicion en comento establece que, sin perjuicio de las devoluciones y
reparaciones debidas por |os dafios y perjuicios derivados del hecho, € juez o tribunal
ordenard |la pérdida del producto, de las ganancias y de las ventgjas obtenidas por €
condenado con motivo del hecho, en favor del Estado.

Esta pérdida comprenderd | os valores, derechos y cosas obtenidas por cuaquier titulo,
con motivo o como resultado del hecho, por € condenado o por otra persona, natural
ojuridica, paralacua hubiese actuado € condenado.
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25,

- Comiso, Articulo 127, Cédigo Pend

Establece que, sin perjuicio de los derechos de adquirentes de buena fe a titulo
oneroso Yy de las mejoras que hayan introducido o de las erogaciones que hayan hecho
los adquirentes a titulo gratuito, el juez o tribuna ordenard el comiso o pérdida en
favor del Estado, de los objetos o instrumentos de que se valio € condenado para
preparar o facilitar € hecho.

Sirvanse describir las disposiciones que regulan la duracion y e costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duracion real del
procedimiento y su costo.

Costo de los procedimientos

De conformidad a los Articulos 172'y 181 de |la Constitucion, corresponde exclusivamente a
Organo Judicia la potestad de juzgar y hacer gjecutar lo juzgado, entre otras materias, en lo
penal, garantizando la gratuidad de la administracion de justicia.

Asimismo, las acciones penales por delitos relativos a la propiedad intelectual y a la
propiedad industrial, son acciones publicas que inician a instancia particular, siendo la
Fiscalia Genera de la Republica, lainstitucién encargada de gercer tal accion, por 1o que en
ese sentido no se genera ninglin costo.

Sin embargo, € Articulo 95 del Cdadigo Procesal Pena establece que la victima podra
intervenir en el proceso por medio de su representante, € cual, segin e Articulo 98 del
mismo Codigo, establece que debera ser Abogado de la Republica. En este sentido, en caso
que € titular del derecho de propiedad intelectual infringido opte por intervenir en e proceso,
debera costear |os honorarios de su representante.

Duracion del procedimiento

El procedimiento penal se desarrollaen e Libro Segundo del Cédigo Procesal Penal.

A ese respecto, € Articulo 274 del Codigo Procesal Penal establece que la duracion méxima
de la instruccion no excedera de seis meses a partir del auto de instruccidn. La instruccion
tendra por objeto la preparacion de la vista publica, mediante la recoleccion de todos los
elementos que permitan fundar la acusacion del fiscal o del querellante y preparar la defensa
del imputado.

Sin embargo, el Articulo 379 del Cadigo Procesal Penal establece que desde el inicio del
procedimiento hasta la audiencia preliminar, se podr4 proponer la aplicacion de
procedimiento abreviado previsto en e Libro Tercero de los Procedimientos Especiales,
Titulo I, cuando concurran las circunstancias siguientes:

- Que el fiscal solicite una pena privativa de libertad o de prision hasta de tres afos;

- Que e imputado admita el hecho y consienta la aplicacion de este procedimiento, sin
perjuicio de incluir en su manifestacion otros hechos o circunstancias que considere
convenientes,

- Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento libremente;
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- El consentimiento de la victima o del querellante. En caso de negativa, €l juez
apreciara las razones expuestas, pudiendo llevar adelante el procedimiento abreviado
aln sin e consentimiento de lavictima o del querellante.

En adicion a lo anterior, e Libro Segundo, en su Titulo |1, referido a Juicio Plenario, no
establ ece plazos maximos para esta etapa.

En adicién a lo anterior, € Libro 1V, Actos Procesales, establece en su Capitulo VI, por
medio del cual se regulalo referidos alos términos de |os actos procesales y |0s términos para
resolver.




