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EXAMEN DE LA LEGISLACION

FILIPINAS!

En el presente documento se reproduce la declaracion introductoria de la delegacién de
Filipinas, las preguntas que se le han formulado y las respuestas facilitadas en relacién con el examen
de la legislacién llevado a cabo en la reunion del Consejo celebrada los dias 18 a 22 de junio
de 2001.2

l. DECLARACION INTRODUCTORIA

A. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN FILIPINAS ANTES DEL ACUERDO SOBRE
Los ADPIC

Con excepcién de los nuevos derechos de propiedad intelectual que se derivan de las
novedades en la tecnologia de la informacién, las comunicaciones y la ingenieria genética, la mayoria
de los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la actualidad ya estaban protegidos por la
legislacion de Filipinas antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC. A este respecto,
cabe citar en particular:

1. La Ley de la Republica N° 165, en virtud de la cual se conceden patentes a las
invenciones, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales desde 1947;

2. El Decreto Presidencial N° 1520, que prevé el registro de los acuerdos de
transferencia de tecnologia desde 1975;

3. La Ley de la Republica N° 166, por la que se protegen las marcas de fabrica o de
comercio, los nombres comerciales, y otras marcas, incluidas las indicaciones
geograficas, desde 1947;

4. El Decreto Presidencial N° 49, por el que se protegen el derecho de autor y los
derechos conexos, incluidos los programas de ordenador, desde 1974;

L En lo que respecta a las leyes y reglamentos notificados por Filipinas de conformidad con el parrafo 2
del articulo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/PHL/1, 2 y Add.1, IP/N/1/PHL/C/1,
1/Add.1 y 2-6, IP/N/L/PHL/I/1, 1/Add.l1 y 2-9, IP/N/1/PHL/L/1, IP/N/L/PHL/P/1, 2 y 2/Add.l, e
IP/N/1/PHL/T/1.

2 Las actas de esta reunion se distribuyeron con la signatura IP/C/M/32.



IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHLI/1,
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1
Pagina 2

5. El Decreto Presidencial N° 1987, que prevé la proteccion rigurosa de los videogramas,
desde 1985;

6. El Cddigo Penal revisado de Filipinas (1930) y el Cddigo Civil de Filipinas (1949),
que protegen la informacion no divulgada;

7. El Cdodigo Penal revisado (1930), que sanciona la competencia desleal, la imitacién
fraudulenta, las infracciones de las denominaciones de origen y las denominaciones
de origen falsas.

Desde el siglo XVI, existe en el pais un sistema judicial bien desarrollado. Las decisiones
fundadas en la Constitucion, las leyes y las resoluciones del Tribunal Supremo con arreglo al
principio del stare decisis, asi como los reglamentos, se promulgan por escrito indicando claramente
el fundamento juridico y los hechos demostrados por las pruebas. EI Tribunal Supremo es la
autoridad maxima para la revision de las decisiones de todos los tribunales inferiores. Se publican
todas sus resoluciones.

El Reglamento Judicial prevé procedimientos civiles y penales, que incluyen recursos
provisionales para la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual protegidos.
El Decreto Presidencial N° 1987 (1985), el Decreto del Poder Ejecutivo N° 913 (1983) y la Orden
Administrativa de Aduanas N° 7-93 (1993) establecen procedimientos administrativos y medidas de
control en frontera.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha establecido tribunales encargados especialmente de las
causas relativas a los derechos de propiedad intelectual, que deben juzgarse dentro de los 60 dias
siguientes a su incoacidn y fallarse en un plazo de 30 dias sin posibilidad de aplazamiento, salvo que
las circunstancias lo justifiquen (Auto Administrativo N° 113-95 del Tribunal Supremo).

Desde 1947 se puede recurrir a procedimientos contradictorios tales como la oposicién, la
revocacion y la nulidad, de conformidad con las Leyes de la Replblica N® 165 y 166 y las normas
relativas a la practica en los asuntos de patentes y marcas de fabrica o de comercio. Las decisiones se
hacen por escrito, indicando claramente el fundamento juridico y factico y con copia a las partes.
Estas pueden recurrirlas ante los tribunales, incluso el Tribunal Supremo que es la Gltima instancia.

Para mejorar la coordinacién de los organismos encargados de la observancia se cred el
Comité Interinstitucional de Derechos de Propiedad Intelectual, integrado en un principio por
14 miembros. En noviembre de 2000 el Comité constaba de 19 miembros.

La proteccion y observancia de los derechos de propiedad intelectual se fundan y asientan en
la Constitucion (1987) que confiere expresamente al Estado el mandato de proteger y garantizar los
derechos exclusivos de los cientificos, inventores, artistas y otros ciudadanos de talento sobre sus
creaciones que sean objeto de la propiedad intelectual en los plazos previstos por la ley.

Su estructura legal, judicial y administrativa ponia a Filipinas en condiciones de incorporarse
a una organizacion multilateral dedicada a los derechos de propiedad intelectual.

B. INGRESO DE FILIPINAS EN LA OMC E INCORPORACION DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC A LA
LEGISLACION DEL PAIS

El Secretario de Comercio e Industria firmé el Acta Final de la Ronda Uruguay en nombre de
Filipinas el 15 de abril de 1994. EI 15 de diciembre del mismo afio, el Senado adoptd la Resolucion
N° 97 en la que expresaba su conformidad con la ratificacion del Acuerdo de la OMC por el
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Presidente de Filipinas; el dia siguiente, 16 de diciembre de 1994, éste firmé el instrumento de
ratificacion.

Hasta la fecha sigue en vigencia el ordenamiento juridico antes descrito. Ademas, en
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Acuerdos de la OMC, especialmente del Acuerdo
sobre los ADPIC, Filipinas promulgé la Ley de la Republica N° 8293, conocido también como
Cadigo de Propiedad Intelectual, por la que se creé la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas,
con las consiguientes mejoras. La Ley entr6 en vigor el 1° de enero de 1998.

El Cdodigo de Propiedad Intelectual refundio los textos de las principales leyes y enmiendas
relativas a los derechos de propiedad intelectual y definié los siguientes derechos de propiedad
intelectual: derechos de autor y derechos conexos, marcas de fabrica o de comercio y marcas de
servicio, indicaciones geograficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado
(topografias) de circuitos integrados, y proteccion de la informacion no divulgada.

Aunque Filipinas no disponia de experiencia en materia de esquemas de trazado de circuitos
integrados y de proteccién de las obtenciones vegetales, el Congreso aprobd un proyecto de ley sobre
esquemas de trazado que se prevé sea promulgado en breve por el Presidente; el proyecto de ley
sobre las obtenciones vegetales se encuentra en una fase avanzada de discusion en el Congreso.

C. EL SISTEMA DE PATENTES: ANTES Y DESPUES

Con la antigua legislacion Filipinas aplicaba el sistema del "primer inventor”. Con el Cédigo
de Propiedad Intelectual se ha adoptado el sistema del "primer solicitante”. Mientras que las
invenciones eran protegidas durante 17 afios, contados desde la concesion de la patente, este plazo se
ha ampliado a 20 afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. En cuanto a los modelos de
utilidad, la legislacion anterior otorgaba proteccion durante cinco afios, mas dos periodos renovables
de cinco afios. La duracién de la proteccion fue modificada, estableciéndose un plazo no renovable de
siete afios. Para los dibujos y modelos industriales se mantiene el plazo de proteccion de cinco afios,
mas dos periodos renovables de cinco afos.

Mientras que la legislacion anterior preveia el examen sustantivo obligatorio de las
invenciones, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales, con el nuevo régimen el examen de
la invencidn es opcional o previa peticion, y los modelos de utilidad y los dibujos y modelos
industriales deben registrarse. En virtud del proyecto de ley aprobado por el Congreso, los esquemas
de trazado quedaran protegidos por el registro. La nueva ley establece expresamente que la
publicacion se efectuara dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud o
a la fecha de prioridad, mientras que el sistema anterior se limitaba a prever la publicacion tras la
concesion de la patente. La sancion por infracciones reiteradas, que consistia en una multa de diez
mil (10.000) pesos y/o una pena de cinco afios de prision, en el Cddigo de Propiedad Intelectual se
incrementd a una pena pecuniaria de cien mil (100.000) a trescientos mil (300.000) pesos y/o una
pena de prisién de seis meses a tres afios; la prescripcion de la accidn penal tiene lugar después de
tres afios, en lugar de los dos que preveia la legislacion anterior.

Por Gltimo, para reforzar mas su sistema de patentes Filipinas ratificd el Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes, pasando a ser su miembro N° 112. Esta Tratado entrara en vigor
con respecto a Filipinas el 17 de agosto de 2001.

D. EL SISTEMA DE MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO: ANTES Y DESPUES

La ley derogada que regulaba las marcas de fabrica o de comercio exigia el "uso efectivo"
antes de presentar solicitudes en la jurisdiccion nacional, pero si la solicitud se basaba en un registro
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extranjero no se incluia a ese requerimiento. El Codigo de Propiedad Intelectual suprimié el uso
como requisito para las solicitudes. La legislacion anterior conferia la proteccion durante 20 afios
renovables por periodos de 20 afios mientras que con el nuevo régimen la duracion de la proteccion es
de 10 afios renovables por periodos de 10 afios. La ley derogada exigia una declaracién jurada de uso
(o de no uso) en los aniversarios quinto, décimo y decimoquinto. En la actualidad, debe presentarse
una prueba de utilizacion dentro de los tres afios siguientes a la presentacion de la solicitud.
La declaracion jurada de uso debe presentarse dentro del afio siguiente al quinto aniversario.

El Cddigo de Propiedad Intelectual suprimi6 el Registro Suplementario que establecia la
legislacion anterior, con el que las marcas que no podian inscribirse en el registro principal se
registraban sin oposicion y s6lo se publicaban después del registro. También se aumentaron las
sanciones pecuniarias por infraccion, competencia desleal, denominacién de origen falsa, descripcion
0 representacion falsa; estas sanciones, que se situaban entre los quinientos (500) y los dos mil
(2.000) pesos, pasaron a ser de cincuenta mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos. Asimismo,
las penas de prision, que en el sistema anterior oscilaban entre los seis meses a tres afios y cuatro
meses, aumentaron de dos a cinco afios. Mientras que anteriormente la sancién penal podia ser una
multa o una pena de privacion de libertad o ambas, segin lo decidiera el tribunal, el Cddigo de
Propiedad Intelectual impone ambas, una multa y una pena de privacion de libertad.

E. DERECHO DE AUTOR: ANTES Y DESPUES

La nueva ley exige el deposito de determinadas obras a los efectos Gnicamente de completar
los registros de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Tribunal Supremo. Con la legislacion
anterior, el depoésito en la Biblioteca Nacional era un requisito necesario para el resarcimiento por
dafos y perjuicios en caso de infraccién.

El Cddigo de Propiedad Intelectual derogé el Decreto Presidencial N° 285 sobre concesion de
licencias obligatorias o reimpresion de libros y materiales educativos, cientificos o culturales, cuando
sus precios aumenten tan exageradamente que resulten perjudiciales para el interés nacional.

El Cddigo de Propiedad Intelectual aumenta las sanciones en caso de infraccion. Con la
legislacion anterior, la sancion era una multa de doscientos (200) a dos mil (2.000) pesos y/o prision
de un afio. En la actualidad, la sancién en el caso del primer delito es una multa de cincuenta mil
(50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos y una pena de prisién de uno a tres afios. Cuando se
trata de un segundo delito, la sancién oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil
(500.000) pesos y una pena de prisién de tres a seis afios. Para el tercer delito y los delitos
subsiguientes, la sancion va de quinientos mil (500.000) a un millén quinientos mil (1.500.000) pesos
y la pena de prision de seis a nueve afios. La sancion de multa y prision se impone para cada acto de
infraccion, con la aplicacion de una pena de prision subsidiaria en caso de insolvencia.

La Ley de Comercio Electronico que entrd en vigor el afio pasado sanciona los delitos
cibernéticos como el acceso no autorizado, la introduccion de virus informaticos; la infraccion del
derecho de autor mediante el uso de redes de comunicaciones, como por ejemplo Internet, se castiga
con una multa de un minimo de cien mil (100.000) pesos y un maximo acorde con los dafios sufridos
y un periodo de prisidn prescriptivo de seis meses a tres afios.

F. OBSERVANCIA DE LA LEGISLACION RELATIVA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN FILIPINAS

La legislacion filipina protege suficientemente los derechos de propiedad intelectual.
En efecto, el Tribunal Supremo reconoce la importancia de esos derechos en el nuevo orden
econdmico hasta el punto de que ha establecido tribunales regionales encargados especialmente de las
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causas relativas a los derechos de propiedad intelectual. EI Comité de Revision de Normas del
Tribunal Supremo estd estudiando la posibilidad de modificar el reglamento judicial para prever
expresamente la adopcion, en los casos de infraccion, de medidas preventivas/provisionales que se
aplicaran a las acciones civiles teniendo debidamente en cuenta el derecho constitucional a gozar de
las garantias procesales, la igualdad de proteccion y el derecho de las personas a su propia seguridad y
la de sus hogares, documentos y efectos contra registros y decomisos irrazonables de cualquier
naturaleza y con cualquier proposito.

Del cumplimiento de las leyes, incluidas las relativas a los derechos de propiedad intelectual,
se ocupan cinco organismos: la Oficina de Aduanas, la Oficina Nacional de Investigaciones, la
Policia Nacional de las Filipinas, la Junta Normativa de los Videogramas, y el Departamento de
Justicia.

Estos organismos, junto con el Departamento de Comercio e Industria, el Jefe de la Asesoria
Juridica Presidencial, el Departamento de Finanzas, la Oficina de Propiedad Intelectual y otros
10 organismos, son miembros del Comité Presidencial Interinstitucional sobre derechos de propiedad
intelectual, que tiene a su cargo la coordinacion de las actividades relativas al cumplimiento de las
leyes.

El Grupo de Trabajo contra la Pirateria de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia
esta constituido por 18 fiscales por lo menos y personal auxiliar.

La Oficina Nacional de Investigaciones, organismo del Ministerio de Justicia, tiene una
Division de Derechos de Propiedad Intelectual. En virtud de su nuevo régimen de gestion, esta
Division tendra jurisdiccion exclusiva para la investigacién de infracciones de los derechos de
propiedad intelectual. Todas las causas relativas a esos derechos se centraran en esta Division, a la
que se asignaran investigadores adicionales; ademas, se prevé impartir formacion sobre los aspectos
mas complejos de la investigacion relativa a los derechos de propiedad intelectual, con objeto de
mejorar la competencia y eficacia del personal.

Ademas de los procedimientos civil, penal y administrativo existentes, el Codigo de
Propiedad Intelectual confia a la Oficina de Propiedad Intelectual las demandas administrativas por
infraccion de derechos de propiedad intelectual; la Oficina esta facultada para adoptar las medidas
correctivas provisionales previstas en el reglamento judicial y detener y sancionar por desacato a
quienes hagan caso omiso de las 6rdenes o mandamientos judiciales dictados en el curso del
procedimiento. Las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual respecto de las mencionadas
demandas pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelacion y el Tribunal Supremo.

La Oficina de Propiedad Intelectual esta facultada también para solucionar las diferencias
relativas a las condiciones de licencia en cuanto a los derechos de autor sobre la interpretacion o
gjecucion publica y otras comunicaciones de su obra. Las decisiones de la Oficina de Propiedad
Intelectual en esas diferencias pueden recurrirse ante el Secretario de Comercio e Industria, cuyas
decisiones pueden ser revisadas por los tribunales. Conviene sefialar que, en preparacion para la
posible adhesion a los tratados sobre Internet de la OMPI, el Codigo de Propiedad Intelectual ya
reconoce a los autores e intérpretes o ejecutantes el derecho a poner sus obras a disposicion del
publico de manera que éste tenga acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

En el contexto de los constantes esfuerzos del pais para mejorar la observancia de los
derechos de propiedad intelectual, esta previsto presentar una versién perfeccionada del proyecto de
ley regulatoria de los discos Opticos en el duodécimo periodo de sesiones del Congreso, que se
celebrard el mes préximo. También se espera que los tratados sobre Internet de la OMPI se presenten
al Senado para su ratificacion.
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G. PERSPECTIVAS

En su calidad de pais en desarrollo, Filipinas ha depositado grandes esperanzas en el
advenimiento de la economia mundial basada en el conocimiento. Esperamos aprovechar el inmenso
potencial econémico de nuestra juventud, entre otros, en los sectores de la propiedad intelectual
derivados de las tecnologias de la informacion y la comunicacion, a fin de que el pais pase a formar
parte integrante de los movimientos econémicos mundiales.

1. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL CANADA

1. ¢Qué recursos tienen a su alcance los titulares de derechos frente a la falsificacion
dolosa de marcas de fabrica o de comercio o la pirateria lesiva del derecho de autor a escala
comercial, como se requiere en el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y en general?

De conformidad con el articulo 61, la legislacion de Filipinas establece procedimientos y
sanciones penales. Los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden interponer acciones
penales por la falsificacion de marcas de fabrica o de comercio o la pirateria lesiva del derecho de
autor, a escala comercial o no.

Al margen de las sanciones civiles y administrativas impuestas por la ley, se castiga con una
sancion penal de dos (2) a cinco (5) afios de prision y una sancién pecuniaria que oscila entre
cincuenta mil (50.000) y doscientos mil (200.000) pesos a cualquier persona declarada culpable de
infringir una marca de fabrica o de comercio.?

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o sea cdmplice de dicha infraccion seré
culpable de un delito punible con:

a) Prisién de uno (1) a tres (3) afios, ademas de una sancién pecuniaria que oscila entre
cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta mil (150.000) pesos en el caso del primer
delito.

b) Prision de tres (3) afios y un (1) dia a seis (6) afios, ademas de una sancion pecuniaria

gue oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para
el segundo delito.

c) Prision de seis (6) afios y un (1) dia a nueve (9) afios, ademas de una sancion
pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millén quinientos mil
(1.500.000) pesos para el tercer y subsiguientes delitos.

d) En todos los casos, pena de prision subsidiaria en caso de insolvencia.*
A la hora de determinar el nimero de afios de prision y el importe de la sancion pecuniaria, el

tribunal tendra en cuenta el valor de los materiales infractores que el acusado ha producido o
manufacturado y los perjuicios padecidos por el titular del derecho de autor a causa de la infraccion.’

® Ley de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 170.
* Ley de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 217.1.

> Ley de la Republica N° 8293 (1998), seccion 217.2.
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Cuando se considere que el aspecto penal del caso abarca los aspectos civiles, el tribunal
podra adoptar las medidas provisionales siguientes:

Embargo preliminar

Al comienzo de la accion o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el
demandante o cualquier parte autorizada podrd hacer que se embargue la propiedad de la parte
contraria como garantia del cumplimiento de una sentencia condenatoria.®

El embargo se considera la ejecucion por adelantado de una sentencia para impedir que éste
sea ineficaz.

Mandamiento judicial preliminar

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la accion o procedimiento antes de la
emision de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte o a un tribunal, a un
organismo o0 una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos particulares. Puede imponerse
también la ejecucion de un acto o actos particulares, en cuyo caso se conoce como requerimiento
imperativo preliminar.”

Secuestro y destruccion

Previa solicitud del demandante, el tribunal puede ordenar el secuestro, durante todo el
procedimiento, de las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas.®

Asimismo, los bienes infractores pueden ser destruidos sin compensacion mientras no se haya
resuelto el caso.’

Confiscacién y secuestro

El tribunal esta facultado para ordenar la confiscacién y el secuestro de las mercancias que
puedan servir como pruebas en el procedimiento judicial.

2. ¢ QuEé proteccion da a las ""obras extranjeras' la legislacion sobre derecho de autor de su
pais?

Filipinas respeta el principio de reciprocidad al adherirse a los convenios internacionales, de
modo que cualquier persona que sea nacional, esté domiciliada o tenga una sede industrial real y
efectiva en un pais que sea parte en una convencion, tratado o acuerdo relacionado con los derechos
de propiedad intelectual o la lucha contra la competencia desleal, y en el cual sea también parte
Filipinas, o conceda a los nacionales de Filipinas derechos reciprocos por ley, tendra derecho a las
prestaciones contempladas por las disposiciones de dicha convencidn, tratado o ley reciproca, ademas

® Rules of Civil Procedure (1997), regla 57, seccion 1.
" Rules of Court (1964), regla 58, seccion 1.
® Ley de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 156.2.

° Ley de la Republica N° 8293 (1998), seccién 216.1 d).
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de los derechos otorgados a los titulares de derechos de propiedad intelectual por el Cédigo de
Propiedad Intelectual.™

Por consiguiente, cualquier condicion, restriccion, limitacion, merma, requisito, sancion o
carga similar impuestos por la legislacion de un pais extranjero a un nacional filipino que solicite la
proteccion de sus derechos de propiedad intelectual en dicho pais, sera aplicable reciprocamente a los
nacionales de dicho pais de conformidad con la jurisdiccion filipina.**

Un solicitante no residente debera nombrar a un agente residente, mediante un apoderamiento
especial, que estara autorizado a presentar solicitudes de registro y depo6sito de derechos de autor en
su nombre ante la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca del Tribunal Supremo y a recibir
notificaciones u otros procesos legales relacionados con la solicitud y el derecho de autor. En caso de
fallecimiento, ausencia o incapacidad del agente residente, el solicitante debera nombrar un nuevo
agente, al que concederd un poder especial de representacion, revocando el poder de representacién
previo y notificarlo, adjuntando una copia de dicho poder, a la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca
del Tribunal Supremo.*

La disposicion anterior fue promulgada para facilitar y contribuir a garantizar la correcta
comunicacion de las notificaciones y los procesos legales a los no residentes.

El derecho de autor puede aplicarse mediante la interposicion de acciones judiciales y
administrativas. La accién judicial puede ser civil, penal o civil y penal. Estas acciones no son
mutuamente excluyentes y pueden llevarse a cabo conjuntamente o por separado.

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor y los derechos conexos se expondra:

a) A un mandamiento judicial que prohiba dicha infraccion. El tribunal podra asimismo
ordenar al acusado que desista de dicha infraccion, entre otras cosas para impedir la
entrada en los circuitos comerciales de productos importados que supongan una
infraccion, inmediatamente después de su despacho en aduana.

b) A pagar al titular del derecho de autor o a sus derechohabientes designados o
herederos, los dafios y perjuicios, incluyendo los costos legales y otros gastos, que
pueda haberle ocasionado la infraccién, asi como los beneficios que pueda haber
obtenido el infractor con motivo de la infracciéon y, a la hora de determinar los
beneficios, el demandante s6lo debera probar las ventas y el acusado debera
demostrar todos los elementos de los costos que alegue haber sufragado o, en lugar de
los dafios y perjuicios y los beneficios reales, podran fijarse los dafios y perjuicios que
el tribunal declare justos y que no se consideraran una sancion.

c) Entregar bajo juramento, para su secuestro durante el procedimiento, en los términos
y condiciones que el tribunal pueda imponer, las facturas y otros documentos
acreditativos de las ventas, todos aquellos articulos y sus embalajes presuntamente
infractores de un derecho de autor y los instrumentos empleados en su elaboracién.

19 ey de la Republica N° 8293, seccion 3.
1 ey de la Republica N° 8293, seccion 231; Copyright Safeguards and Regulations, regla 18.

12 Copyright Safeguards and Regulations, regla 5, seccion 3.
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d) Entregar bajo juramento, para su destruccién sin compensacion alguna, todas las
copias o instrumentos infractores, asi como las placas, moldes u otros medios de
elaboracion de las copias infractoras que ordene el tribunal.

e) Cualesquiera otros términos y condiciones, incluyendo el pago de dafios y perjuicios
morales y punitivos, que el tribunal considere apropiados, justos y equitativos, y la
destruccion de las copias infractoras de la obra, incluso en el caso de que la sentencia
sea absolutoria en un caso penal.

En una accion por infraccion, el tribunal tendra también la facultad de ordenar la confiscacion
y el secuestro de cualquier articulo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial 3

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o derechos conexos o sea complice de
dicha infraccion sera culpable de un delito punible con:

a) Prision de uno (1) a tres (3) afios, ademas de una sancién pecuniaria que oscila entre
cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta mil (150.000) pesos para el primer delito.

b) Prision de tres (3) afios y un (1) dia a seis (6) afios, ademas de una sancion pecuniaria
gue oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para
el segundo delito.

c) Prision de seis (6) afios y un (1) dia a nueve (9) afios, ademas de una sancion
pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millén quinientos mil
(1.500.000) pesos para el tercer y subsiguientes delitos.
d) En todos los casos, pena de prision subsidiaria en caso de insolvencia.
En la determinacién del nimero de afios de prision y el importe de la sancién pecuniaria, el
tribunal tendra en cuenta el valor de los materiales infractores que el acusado ha producido o
fabricado y los perjuicios padecidos por el titular del derecho de autor a causa de la infraccion.'

También pueden interponerse acciones administrativas para la proteccion del derecho de
autor.

Departamento de Comercio e Industria

El Departamento de Comercio e Industria tiene jurisdiccion sobre los recursos relacionados
con las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, al margen del importe total de los dafios
y perjuicios reclamados, o incluso si no se reclaman dafios y perjuicios.*

B3 Ley de la Republica N° 8293, seccion 216.
% 1bid, seccion 217.

1> Dept. Administrative Order N° 1 (2000).
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Oficina de la Propiedad Intelectual

Un titular de derechos de propiedad intelectual puede interponer recursos administrativos ante
la Oficina de la Propiedad Intelectual cuando los dafios y perjuicios totales reclamados no sean
inferiores a doscientos mil (200.000,00) pesos.*®

Junta Normativa de los Videogramas

La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdiccion sobre las infracciones de la ley
relacionadas con los videogramas, con independencia del importe de los dafios y perjuicios de que se
trate.'’

Oficina de Aduanas

Previa solicitud por escrito al Comisario de Aduanas, la Oficina de Aduanas puede suspender
el despacho de mercancias importadas que constituya una infraccion de la ley.™

Los recursos administrativos son los siguientes:

1. Una sancién pecuniaria minima de seis mil (6.000,00) pesos y maxima de cien mil
(100.000,00) pesos y una sancién no pecuniaria consistente en el cierre, la revocacion
de la licencia o el permiso y la confiscacion de los videogramas relacionados con la
infraccion.  Estas sanciones puede imponerlas la Junta Normativa de los
Videogramas.*

2. Las siguientes sanciones administrativas, que pueden imponer el Ministro de
Comercio e Industria y el Director de la Oficina de Asuntos Juridicos de la Oficina de
la Propiedad Intelectual:

. Orden de cese y desistimiento

Aceptacién de cumplimiento voluntario o renuncia

° Condena o confiscacién de las mercancias que son objeto de delito
. Decomiso de equipos, propiedades inmuebles o personales

. Multas administrativas

. Cancelacion de los permisos, las licencias o los registros concedidos
. Suspensidn de los permisos, las licencias o los registros concedidos
° Dafios y perjuicios

16 ey de la Republica N° 8293 (1998) seccién 10.
17 Pres. Decree N° 1987 (1985).
18 Customs Administrative Order N° 7-93 (1993) 11.3; Ley de la Republica N° 1937, seccién 10.1 k).

19 VRB Revised rules and Regulations, seccién 21.
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. Amonestacion
. Otras penas y sanciones analogas.?
3. Las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos del tribunal, como el

embargo preliminar® y el mandamiento judicial que puede imponer el Director de la
Oficina de Asuntos Juridicos de la Oficina de la Propiedad Intelectual.?

4. Una resolucién preliminar®® y otras medidas preliminares®®, que puede imponer el
Ministro de Comercio e Industria.

3. ¢Qué procedimientos existen para la adopcion de medidas provisionales, en particular
recursos civiles a instancia de parte, sobre la base del articulo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC?

Existen las siguientes medidas provisionales basadas en el articulo 50 del Acuerdo sobre
los ADPIC:

a) Embargo preliminar

Al comienzo de la accién o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el
demandante o cualquier parte autorizada podrd hacer que se embargue la propiedad de la parte
contraria como garantia del cumplimiento de una sentencia condenatoria.?®

Los Unicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo
preliminar son una declaracién jurada por escrito y el depésito de una fianza por el solicitante. No se
precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco una vista de la solicitud, pues el tiempo que
supondria la vista podria bastar para permitir al demandado evadir la justicia o disponer de su
propiedad antes de la emision del mandamiento judicial de embargo preliminar.”®

b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitacién temporal

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la accion o procedimiento antes de la
emision de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte 0 a un
tribunal, a un organismo 0 a una persona que se abstenga de realizar un acto o actos determinados.

2 Executive Order N° 913 (1983), Art. I11 seccion 6; Ley de la Republica N° 8293, seccién 10.2 b).

2l Ley de la Republica N° 8293 (1998), seccion 10, IRR on Administrative Complaints, regla 5,
secciones 1y 3.

2 Ley de la Republica N° 8293 (1998), seccién 10, IRR on Administrative Complaints, regla 5,
secciones 1y 6.

2 Trade and Industry Ministry Order N° 69, regla 1X (1983), seccién 49 A).
2 Exec. Order N° 913 (1983), seccion 11.
% Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, seccion 1.

% Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, seccion 3.
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Puede imponer también la ejecucion de un acto o actos determinados, en cuyo caso se denomina
requerimiento imperativo preliminar.?

La parte agraviada puede solicitar un mandamiento judicial preliminar presentando ante el
tribunal competente una reclamacion confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la
fianza exigida.?®

El tribunal podréa emitir ex parte una orden de limitacion temporal con una vigencia de setenta
y dos (72) horas contadas a partir de la notificacion a la parte o persona requerida si se trata de
cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a dafios irreparables para
el solicitante. En este periodo, el tribunal procederd a celebrar una vista oral para determinar la
correccion de la medida cautelar. Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte
(20) dias y no puede dictarse sin una vista. El periodo de veinte (20) dias incluye la orden restrictiva
de setenta y dos (72) horas. No obstante, si la dicta el Tribunal de Apelacién, la orden de limitacién
temporal estara en vigor durante sesenta (60) dias a partir de la notificacion a la parte requerida. Una
orden restrictiva dictada por el Tribunal Supremo tendra vigencia hasta nueva orden.?

Procedimientos comunes a los recursos antes mencionados

Tanto el embargo preliminar como el mandamiento judicial preliminar/la orden de limitacion
temporal se inician mediante la presentacion de una peticion confirmada ante el tribunal competente y
el deposito de una fianza®*® El solicitante debe demostrar los hechos que le dan derecho a la
reparacion solicitada.

En ambos casos, la fianza depositada por el solicitante sirve de garantia para la parte contraria
y para responder de los dafios y costas de esa parte que puedan fijarse judicialmente a causa del
recurso provisional.

c) Incautacion y destruccién

A peticion del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de
venta y otros documentos relativos a las ventas.*

Asimismo, las mercancias infractoras pueden ser destruidas sin indemnizacion mientras esta
pendiente el asunto.*

%" Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccion 1

%8 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccion 3.

% Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccion 5.

% Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, secciones 1y 3; regla 58, seccion 4.
%! ey de la Republica N° 8293, secci6n 156.2.

%2 Ley de la Republica N° 8293, seccion 216.1 d).
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d) Decomiso e incautacion

El tribunal est4 facultado para decomisar cualquier articulo que pueda servir como prueba en
el procedimiento judicial e incautarse de él.%

e) Revisién de normas propuesta

El Comité de Revisién de Normas del Tribunal Supremo estd estudiando asimismo la
posibilidad de modificar el reglamento judicial para prever expresamente la adopcion en los casos de
infraccion de medidas preventivas/provisionales que se aplicaran a las acciones civiles teniendo
debidamente en cuenta el derecho constitucional a las garantias procesales, la igualdad de proteccién
y el derecho de las personas a su propia seguridad y la de sus casas, documentos y efectos contra
registros y decomisos irrazonables de cualquier naturaleza y para cualquier propésito.

4. ¢Como se protegen las obtenciones vegetales en Filipinas y cdmo se compadece esa
proteccién con las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?

El Congreso ha avanzado bastante en el debate de proyectos de ley idénticos (proyecto de ley
de la Camara de Representantes N° 10654 y proyecto de ley del Senado N° 1912), cuyo objetivo es
proporcionar proteccidn sui generis a las obtenciones vegetales, teniendo en cuenta las obligaciones
gue impone a Filipinas el Acuerdo sobre los ADPIC.

5. ¢Coémo se protegen las topografias de circuitos integrados en Filipinas y cdmo esta esa
proteccion en conformidad con las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC?

El Congreso ha aprobado el proyecto de Ley sobre Proteccion de las Topografias de Circuitos
Integrados y se prevé que el Presidente lo firmard en breve. EIl registro proporciona proteccion
durante un periodo de diez (10) afios sin renovacion, contado desde una de las fechas siguientes: 1) la
fecha de la primera explotacién comercial en cualquier parte del mundo, siempre que la solicitud se
presente en el plazo de dos (2) afios, 0 2) la fecha de presentacion de la solicitud si no ha habido
explotacién anterior. EIl proyecto de ley se redactd en consulta con la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta el Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones
mencionadas del Tratado IPIC.

1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Sirvanse explicar si la legislacién de su pais incluye las medidas necesarias para proteger
la salud publica y la nutricién de la poblacion y para promover el interés publico en sectores de
importancia vital para el desarrollo socioeconémico y tecnolégico, de conformidad con el
articulo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. En caso afirmativo, sirvanse explicar cémo son
compatibles esas medidas con lo dispuesto en el mencionado Acuerdo.

La legislacion adoptada por Filipinas en cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC incluye
las medidas necesarias para proteger la salud pablica y la nutricién de la poblacién y para promover el
interés publico en sectores de importancia vital para el desarrollo socioeconémico y tecnolégico, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de dicho Acuerdo. En la Ley de la Republica N° 8293,
denominada también Cddigo de Propiedad Intelectual de Filipinas, se dispone la concesién de una

% Ley de la Republica N° 8293, seccion 216.2.
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licencia obligatoria para la explotacién de una invencion patentada, incluso sin el acuerdo del titular
de la patente, a cualquier persona que haya demostrado su capacidad de explotar la invencién cuando
lo requiera el interés publico, en particular, la seguridad nacional, la nutricion de la poblacién, la salud
publica o el desarrollo de otros sectores vitales de la economia nacional que determine el organismo
plblico competente.® La solicitud de una licencia obligatoria por los motivos mencionados puede
presentarse en cualquier momento.®

La licencia solo se concedera después de que el solicitante haya hecho esfuerzos por obtener
la autorizacion del titular de la patente en condiciones comerciales razonables sin que esos esfuerzos
hayan tenido éxito dentro de un plazo prudencial.®® No obstante, los requisitos mencionados no se
aplicaran cuando con la solicitud se intente poner remedio a una practica respecto de la cual se haya
determinado, de resultas de un procedimiento judicial o administrativo, que es anticompetitiva®, en
situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia® y en los casos de uso
pUblico no comercial *

La medida descrita esta en consonancia con el deseo expresado por los paises Miembros en el
Acuerdo sobre los ADPIC "de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstéaculos al
mismo... teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una proteccidn eficaz y adecuada de los
derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a
hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al comercio legitimo".

Ademas, la medida estd también en conformidad con el principio enunciado en el Acuerdo
segun el cual "la proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberan
contribuir a la promocion de la innovacién tecnolégica y a la transferencia y difusion de la tecnologia,
en beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnolégicos y de modo
que favorezcan el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y obligaciones".*

Puede decirse incluso que, sin esta medida, los titulares de los derechos de propiedad
intelectual podrian abusar de ellos en detrimento del interés y las exigencias nacionales y del bien
coman. El titular de un derecho puede sentir la tentacién de rehusar su creacion, que puede ser
decisiva para la salud publica y la nutricién de la poblacion y para promover el interés publico en el
desarrollo tecnolégico, tan vital para el progreso socioecondmico del pais. La medida es también
compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC ya que la proteccion de los titulares de derechos de

% Ley de la Republica N° 8293 (1998), secciones 93 y 93.2; Regulations on Inter Partes Proceedings,
regla 6, seccién 3 b).

® Ley de la Republica N° 8293, secci6n 94.2; Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 6,
seccion 2.

% Ley de la Republica N° 8293, seccién 95.1; Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 6,
seccion 4.

¥ Ley de la RepUblica N° 8293, seccion 95.2 a); Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 6,
seccioén 5 a).

% Ley de la RepUblica N° 8293, seccién 95.2 b); Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 6,
seccion 5 b).

¥ Ley de la Replblica N° 8293, seccion 95.2 ¢); Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 6,
seccion 5 c).

0 Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 7.
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propiedad intelectual no se ve comprometida debido a la existencia de un procedimiento que exige
una notificacion y una vista en la que pueden participar todas las partes interesadas.”* Ademas, el
titular del derecho de propiedad intelectual recibira una remuneracion suficiente, habida cuenta del
valor econémico de la concesion o autorizacion. No obstante, cuando la licencia se conceda para
corregir una practica considerada anticompetitiva de resultas de un procedimiento judicial o
administrativo, la necesidad de corregir la practica anticompetitiva podra tenerse en cuenta al fijar la
cuantia de la remuneracion.”? Por otra parte, la licencia puede ser modificada o cancelada o se puede
renunciar a ella.®

Hay otras leyes y reglamentos de Filipinas que prevén las medidas que se contemplan en el
articulo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC en relacion con la salud publica y la nutricion de la
poblacién. De conformidad con las atribuciones que le confiere la ley*, el Departamento de Sanidad
puede autorizar la importacion de un producto farmacéutico cuya contraparte exista en Filipinas como
marca registrada para hacerlo mas asequible y accesible al ptblico, especialmente a los marginados.*
Por lo que se refiere a la divulgacion de informacion, el Departamento de Sanidad, por conducto de la
Oficina de Productos Alimenticios y Farmacos, exige que el vendedor y el fabricante de un
medicamento o un dispositivo lo registre y presente un informe completo sobre la investigacion que
demuestre que el medicamento o el dispositivo es inocuo, asi como la descripcion completa de los
métodos, las instalaciones y los controles utilizados en la fabricacién que pueda requerir el Secretario
de Sanidad.*® No obstante, la informacién divulgada estara protegida.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXO0S

2. Sirvanse indicar como estipula la legislacion de su pais la proteccion de los derechos
exclusivos de los autores en relacion con sus obras literarias y artisticas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que exige a los Miembros que observen
los articulos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo.

Filipinas es miembro del Convenio de Berna y reconoce y protege los derechos exclusivos de
los autores, en lo que respecta a sus obras literarias y artisticas, a realizar, autorizar o impedir que se
realicen los siguientes actos:

a) reproduccion de la obra o de una parte importante de ésta;
b) dramatizacion, traduccion, adaptacién, resumen, arreglo u otra transformacion de la
obra;

* Ley de la Republica N° 8293, seccién 99; Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 6,
secciones 6 y 10.

“ Ley de la Replblica N° 8293, seccién 100; Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 6,
seccion 13.

* Ley de la Republica N° 8293, seccién 101; Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 6,
secciones 14, 15y 16.

* Orden del Ejecutivo N° 292, también denominada Administrative Code of 1987.
** Orden Administrativa N° 85, serie de 2000.

% Ley de la Republica N° 3720 (1963), también denominada Food, Drug and Cosmetic Act.
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C) primera publicacién del original y de cada copia de la obra mediante venta u otras
formas de transferencia de la propiedad;

d) arrendamiento del original o de una copia de una obra audiovisual o cinematografica,
una obra recogida en una grabacion de sonido, un programa de ordenador, una
compilacion de datos o de otros materiales o una obra musical en forma gréfica,
independientemente de la propiedad del original o de la copia que sea objeto del
arrendamiento;

e) exhibicién publica del original o de una copia de la obra;

f) interpretacion o ejecucién publica de la obra; y

9) otra comunicacion de la obra al publico.*’

Toda persona que infrinja un derecho de autor podra ser objeto de un mandamiento judicial
destinado a impedir esa infraccién y podra tener que pagar al propietario del derecho de autor o a sus
cesionarios o herederos dafios y perjuicios y demas gastos; podra tener que entregar los articulos
infractores, entre otros, para su incautacion y destruccion; y podré tener que pagar los dafios morales
y ejemplares que determine el tribunal .*®

Podran asimismo imponerse a las personas responsables de una infraccion o que contribuyan
0 instiguen a cometerla sanciones penales consistentes en pena de prision de un (1) afio a nueve (9)
afios y/o multa de cincuenta mil (50.000) a un millén quinientos mil (1.500.000) pesos.*

3. Sirvanse describir la proteccién concedida a los autores de programas de ordenador,
bases de datos o compilaciones de datos.

La legislacion de Filipinas incluye los programas de ordenador en la enumeracién de las
“obras literarias y artisticas" protegidas por el derecho de autor.” Estas obras estan protegidas desde
el momento de su creacion y por el mero hecho de la misma, independientemente de su modo o forma
de expresion, asi como de su contenido, calidad y propésito.™

No obstante el derecho de reproduccién exclusivo, se permitira la reproduccién en una (1)
copia de seguridad o la adaptacion de un programa de ordenador, sin la autorizaciéon del autor del
programa o de otro titular del derecho de autor sobre el mismo, por el propietario legitimo de ese
programa, a condicion de que la copia o la adaptacion sea necesaria: a) para el uso del programa de
ordenador junto con un ordenador con el propoésito para el que se obtuvo dicho programa y dentro de
los limites de esa obtencion; y b) con fines de archivo y para sustituir la copia del programa de
ordenador adquirida legitimamente en caso de que dicha copia se pierda, se destruya o quede

" Ley de la Republica N° 8293, secci6n 177.
“8 ey de la Republica N° 8293, secci6n 216.
* ey de la Republica N° 8293, secci6n 217.
% |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 172.1.

*! ey de la Republica N° 8293, seccion 172.2.
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inutilizable.”® Esta copia o adaptacion del programa de ordenador se destruira si su posesion deja de
ser legal.>®

La legislacion filipina protege mediante el derecho de autor "las compilaciones de datos o de
otros materiales" que sean originales "por razones de la seleccion o disposicion de sus contenidos”,
como obras derivadas.> Sin embargo, estas nuevas obras no afectaran a la vigencia de cualquier
derecho de autor que subsista con respecto a las obras originales utilizadas o a una parte de las
mismas ni se interpretard que implican algin derecho a ese uso de las obras originales o a obtener o
ampliar el derecho de autor sobre esas obras originales.>®

El autor de un programa de ordenador o de una compilacién de datos respecto de los cuales
pueda concederse un derecho de autor disfrutara de derechos tanto econémicos como morales durante
toda su vida; estos derechos perduraran hasta cincuenta (50) afios después de su muerte.>®

4. Sirvanse declarar si la legislacion de su pais estipula el derecho de arrendamiento y, en
caso afirmativo, las obras que éste abarca.

Si, Filipinas prevé el derecho de arrendamiento en su legislacion. Como parte del derecho de
autor o de los derechos econémicos, el autor tendra el derecho exclusivo a realizar, autorizar o
impedir el arrendamiento del original o de una copia de:

a) una obra audiovisual o cinematogréfica,

b) una obra recogida en una grabacién de sonido,
C) un programa de ordenador,

d) una compilacion de datos y

Otros materiales o una obra musical en forma grafica.>’

5. Sirvanse describir los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusion en virtud
de la legislacion de su pais.

a) Los intérpretes o ejecutantes disfrutan de derechos tanto econdmicos como morales sobre sus
interpretaciones o ejecuciones. Tienen derecho a autorizar:

a) la radiodifusién y la comunicacion al pablico por otros medios de sus interpretaciones
0 ejecuciones;

52 Ley de la Republica N° 8293, seccion 189.1.
%% Ley de la Republica N° 8293, secci6n 189.2.
** Ley de la Republica N° 8293, secci6n 173.1 b).
% Ley de la Republica N° 8293, secci6n 173.2.
% ey de la Republica N° 8293, secci6n 213.1.

> Ley de la Republica N° 8293, seccion 177.4.
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b) la fijacion de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas;

c) la reproduccién directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
grabaciones de sonido de cualquier manera o forma;

d) la primera distribucion al publico del original y las copias de su interpretacion o
ejecucion;

e) el arrendamiento comercial al publico del original y las copias de su interpretacion o
ejecucion fijados en grabaciones de sonido, incluso después de su distribucion por
ellos o con su autorizacion; y

f) la puesta a disposicion del publico de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en

grabaciones de sonido, por medios alambricos o inalambricos.*®

Ademas, en relacién con sus interpretaciones o ejecuciones en directo o fijadas en
grabaciones de sonido, el intérprete o ejecutante tendra derecho a:

a) exigir que se lo identifique como intérprete o ejecutante, y

b) oponerse a cualquier deformacion, mutilacion u otra modificacion de su
interpretacion o ejecucion que sea perjudicial para su reputacion.”

El intérprete o ejecutante tendrd asimismo derecho, por cada comunicacion al publico
posterior a la primera comunicacion o radiodifusion, a una remuneracion adicional equivalente como
minimo al cinco por ciento (5%) de la compensacién inicial por la primera comunicacion o
radiodifusion.®

b) Por otra parte, los productores de grabaciones de sonido disfrutan de los siguientes derechos
exclusivos:
a) el derecho a autorizar la reproduccién directa o indirecta de sus grabaciones de sonido

de cualquier manera o forma; la colocacién de esas reproducciones en el mercado y
el derecho de arrendamiento o alquiler;

b) el derecho a autorizar la primera distribucién al publico del original y las copias de
sus grabaciones de sonido mediante venta o arrendamiento u otras formas de
transferencia de la propiedad; y

C) el derecho a autorizar el arrendamiento comercial al ptblico.®*
Los productores de grabaciones de sonido y los intérpretes o ejecutantes tendran asimismo

derecho a una remuneracién Unica equitativa por la radiodifusién o comunicacion por otros medios al
publico de su grabacion de sonido cuando ésta se utilice para obtener beneficios.®

%8 Ley de la Republica N° 8293, secci6n 203.
% ey de la Republica N° 8293, seccion. 204.
% | ey de la Republica N° 8293, secci6n 206.
®1 ey de la Republica N° 8293, seccion 208.

82 ey de la Republica N° 8293, seccién 209.
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C) En lo que se refiere a los organismos de radiodifusion, sus derechos exclusivos comprenden el
derecho a realizar, autorizar o impedir los siguientes actos:
a) la retransmision de sus emisiones radiofénicas;
b) la grabacion de sus emisiones por cualquier medio, incluso la filmacién de peliculas o

la utilizacién de cintas de video, con fines de comunicacion al publico de emisiones
de television de las mismas; y

C) la utilizacion de esas grabaciones para nuevas transmisiones o nuevas grabaciones.®

Los derechos concedidos a los intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones de
sonido expiraran cincuenta (50) afios después del final del afio en que haya tenido lugar la
interpretacion o ejecucion, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no incorporadas a
grabaciones, y cincuenta (50) afios después del final del afio en el que se haya realizado la grabacion,
cuando se trate de grabaciones de sonido o de imagen y sonido tanto en el caso de la grabacién como
en el de la interpretacion o ejecucion incorporada a ella. Cuando se trate de emisiones radiofonicas, el
plazo sera de veinte (20) afios contados desde la fecha en que se realizo la emision.*

6. Sirvanse especificar si la legislacidn de su pais estipula alguna limitaciéon o excepcion en
relacion con cada uno de los derechos anteriormente descritos de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Convenio de Berna y la Convencion de Roma y a la luz del
articulo 13 y el parrafo 6 del articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Limitaciones del derecho de autor

No obstante los derechos de autor o los derechos econémicos de que disfrutan los autores de
obras literarias y artisticas, la ley permite la utilizaciéon y reproduccion de las obras objeto del derecho
de autor en determinados casos especiales, a condicion de que esa reproduccion no atente contra la
explotacion normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor.®®

Utilizacion permitida

No constituirdn una infraccion del derecho de autor y se consideraran limitaciones de ese
derecho los siguientes casos especiales®®:

a) la recitacion o la interpretacion o ejecucion de una obra, una vez que se haya puesto
legitimamente a disposicion del publico, si se realiza en privado y gratuitamente o si
esta estrictamente destinada a una institucién o sociedad caritativa o religiosa;

b) las citas de una obra publicada si son compatibles con el uso leal y s6lo en la medida
que justifique su objetivo, inclusive las citas de articulos periodisticos y publicaciones
periddicas en forma de resimenes de prensa, a condicién de que se mencionen la
fuente y el nombre del autor, si figuran en la obra;

% ey de la Republica N° 8293, secci6n 211.
% Ley de la Republica N° 8293, secci6n 215.
% ey de la Republica N° 8293, secci6n 184.2.

% ey de la Republica N° 8293, seccion 184.1.
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c)

d)

f)

9

h)

)

k)

la reproduccién o comunicacién al pablico por los medios de comunicacién de masas
de articulos sobre cuestiones politicas, sociales, econdmicas, cientificas o religiosas
de actualidad, conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza
publicadas o pronunciadas en publico, si esa utilizacion se hace con fines de
informacion y no ha sido expresamente reservada, a condicion de que se indique
claramente la fuente;

la reproduccion y comunicacion al publico de obras literarias, cientificas o artisticas
como parte de informes sobre cuestiones de actualidad mediante fotografia,
cinematografia o radiodifusion, en la medida necesaria para esos fines;

la inclusion de una obra en una publicacion, una emision radiofénica u otra
comunicacién al pablico, una grabacion de sonido o una pelicula, si ésta se realiza
como ilustracion con fines didacticos y es compatible con el uso leal, a condicion de
gue se mencionen la fuente y el nombre del autor, si figuran en la obra;

la grabacion en escuelas, universidades o instituciones de ensefianza de una obra
incluida en una emision radiofénica realizada para ser utilizada en esas escuelas,
universidades o instituciones de ensefianza, a condicion de que la grabacién se
destruya dentro de un plazo razonable contado desde la primera emisién y a condicion
de que la grabacién no proceda de obras audiovisuales que formen parte del repertorio
cinematografico general de largometrajes, salvo si se trata de breves extractos de la
obra;

la realizacién de grabaciones efimeras por un organismo de radiodifusion por sus
propios medios y para utilizarlas en sus propias emisiones;

la utilizacion de una obra por el Gobierno o bajo su direccion o control, por la
Biblioteca Nacional o por instituciones de ensefianza, cientificas o profesionales
cuando esa utilizacion se realice en interés publico y sea compatible con el uso leal;

la interpretacion o ejecucion publica o la comunicacion al publico de una obra, en un
lugar en el que no se cobre un derecho de admision para la asistencia a esa
interpretacién o ejecucion publica o comunicacién, por un club o institucién con fines
exclusivamente caritativos o didacticos, sin &nimo de lucro, a reserva de otras
limitaciones que puedan preverse en los reglamentos;

la exhibicion publica del original o de una copia de la obra, no realizada mediante una
pelicula, una diapositiva o imagenes de television o en pantalla por otros medios o
mediante cualquier otro aparato o procedimiento, a condicién de que la obra haya sido
publicada o de que el original o la copia exhibido haya sido vendido, donado o
transferido de otra manera a otra persona por el autor o su sucesor en el titulo; y

cualquier utilizacion de una obra en un procedimiento judicial o con fines de
asesoramiento profesional por un letrado.
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Uso leal

Como otra limitacion del derecho de autor, la ley permite el uso leal de una obra objeto del
derecho de autor con fines de critica, observacion, informacion de actualidad, ensefianza -incluso la
utilizacién de multiples copias en una clase- erudicion, investigacion y fines analogos. El uso leal
comprende también la descompilacion, entendida como la reproduccion del cédigo y la conversién de
las formas de un programa de ordenador para conseguir el interfuncionamiento de un programa de
ordenador creado independientemente con otros programas.”” Las normas sobre el uso leal se
aplicaran también a las obras no publicadas.®®

Obras arquitectonicas

En el caso de las obras arquitectonicas el derecho de autor no comprende el derecho a
controlar la reconstruccion o restauracion de la edificacion a que se refiere el derecho de autor en el
mismo estilo del original.*®

Reproduccién de obras publicadas

Se permitird, sin la autorizacion del titular del derecho de autor, la reproduccién privada de
una obra publicada en una sola copia cuando la realice una persona natural con fines Gnicamente de
investigacion y estudio privado, salvo en los casos previstos por la ley.”

Reproduccién reprografica por bibliotecas

La reproduccién reprografica de una sola copia por una biblioteca o archivo sin fines de lucro,
incluso sin la autorizacion del autor o el titular del derecho de autor, se permitira en los siguientes
71
casos.

a) cuando la obra, debido a su fragilidad o a su rareza, no pueda prestarse al usuario en
su forma original;

b) cuando las obras sean articulos aislados contenidos en obras que comprendan varios
articulos o breves extractos de otras obras publicadas, y la reproduccién sea necesaria
para suministrarlas, si ello se considera practico, a la persona que solicite su préstamo
con fines de investigacion o estudio, en lugar de prestarle los volimenes o folletos
gue las contengan; y

C) cuando tal copia se haga para conservar un ejemplar y, si s necesario en caso de
pérdida, destruccion o inutilizacion, reemplazarlo o para reemplazar, en la coleccion
permanente de otra biblioteca o archivo similar, un ejemplar perdido, destruido o
inutilizado y la editorial no disponga de ejemplares.

%7 Ley de la Republica N° 8293, secci6n 185.1
% ey de la Republica N° 8293, secci6n 185.2.
% ey de la Republica N° 8293, secci6n 186.

0 ey de la Republica N° 8293, secci6n 187.1.

™ ey de la Republica N° 8293, secci6n 188.1.
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No obstante, no se permitira la reproduccién de un volumen de una obra publicada en varios
volimenes o la reproduccién de tomos o paginas de revistas u obras similares que falten, a menos que
el volumen, el tomo o la parte estén agotados. Salvo por razones especiales, las bibliotecas que
tengan derecho, de conformidad con la ley, a recibir ejemplares de una obra impresa tendran derecho
a reproducir una copia de una obra publicada que se considere necesaria para su coleccion pero que
esté agotada.”

Reproduccién de programas de ordenador

No es necesaria la autorizacion del titular del derecho de autor sobre un programa de
ordenador para la reproduccién de ese programa en una sola copia de seguridad siempre que la realice
el propietario legitimo de ese programa de ordenador y que sea necesaria’:

a) para el uso del programa de ordenador junto con un ordenador con el propésito para el
gue se obtuvo dicho programa y dentro de los limites de esa obtencién; y

b) con fines de archivo y para la sustitucion de la copia legitimamente poseida del
programa de ordenador en caso de que dicha copia se pierda, se destruya o quede
inutilizable.

La copia de seguridad Unica se utilizara s6lo para los fines anteriormente indicados o para
fines compatibles con el uso leal, y esa copia o0 adaptacion se destruira en caso de que su posesion
deje de ser legal.”

Importacion para uso personal

La importacion por un particular de un ejemplar de una obra para sus fines personales se
permitird sin la autorizacion del titular del derecho de autor sobre la obra, a condicidn de que su uso
no infrinja los derechos del titular del derecho de autor o anule o limite la proteccidn concedida por la
ley”, en las circunstancias siguientes.”

a) Cuando no estén disponibles ejemplares de la obra en Filipinas y:

i) no se importe en cada ocasiébn mas de un (1) ejemplar, destinado
exclusivamente al uso individual; o

i) la importacion se realice por orden del Gobierno de Filipinas y para su uso; o

iii) la importacion, que no serd de mas de tres (3) de esos ejemplares o
reproducciones en una factura, no se realice con fines de venta sino
Unicamente para el uso de una sociedad o institucion religiosa, caritativa o
educativa, debidamente constituida en sociedad o registrada, con fines de

"2 ey de la Republica N° 8293, secci6n 188.2.
"% Ley de la Republica N° 8293, secci6n 189.1.
™ Ley de la Republica N° 8293, secciones 189.2 y 189.3.
" Ley de la Republica N° 8293, secci6n 190.2.

" Ley de la Republica N° 8293, seccion 190.1.
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estimulo de las bellas artes o con destino a una escuela, facultad o universidad
publica o una biblioteca publica gratuita de Filipinas.

b) Cuando esos ejemplares formen parte de la biblioteca y el equipaje personal de
personas o familias procedentes de paises extranjeros y no estén destinados a la venta,
a condicion de que los ejemplares no sean mas de tres (3).

Limitaciones de los derechos conexos

Una vez que el intérprete o ejecutante haya autorizado la radiodifusion o fijacion de su
interpretacion o ejecucion’’, sus derechos se extinguiran, salvo el derecho a una remuneracion
adicional por las comunicaciones o radiodifusiones posteriores de su interpretacién o ejecucion.’
Asimismo, los derechos del intérprete o ejecutante estan sujetos a las limitaciones de la proteccion del
derecho de autor y el uso leal.”

Analogamente, los derechos de que disfruta el productor de grabaciones de sonido también
estan sujetos a las limitaciones de la proteccion del derecho de autor y el uso leal *

La ley dispone ademas que los intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones de
sonido y los organismos de radiodifusion no pueden oponerse al uso de sus interpretaciones o
ejecuciones, sus grabaciones de sonido y sus emisiones radiofénicas en los casos siguientes®:

a) utilizacién por una persona natural Gnicamente para sus fines personales;
b) utilizacidn de breves extractos para informaciones sobre la actualidad;
c) utilizacién tnicamente con fines de ensefianza o de investigacion cientifica; y
d) uso leal de la emision radiofdénica en las condiciones previstas en la seccion 185.
7. Sirvanse indicar la duracién de la proteccion de cada derecho descrito anteriormente y la

obra o materia a las que éste se aplica.

Duracién de la proteccion de las obras literarias y artisticas

Las obras literarias y artisticas y sus derivados estaran protegidas durante la vida del autor y
durante cincuenta (50) afios después de su muerte. Esta norma se aplica también a las obras
postumas.®

" Ley de la Republica N° 8293, secci6n 205.1.
"8 Ley de la Republica N° 8293, secci6n 206.
™ ey de la Republica N° 8293, secci6n 205.2.
% |ey de la Republica N° 8293, seccion 210.
8 ey de la Republica N° 8293, secci6n 212.

8 |ey de la Republica N° 8293, seccion 213.1.
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En el caso de las obras realizadas en colaboracion, los derechos econdmicos estaran
protegidos durante la vida del ultimo autor superviviente y durante cincuenta (50) afios después de su
83
muerte.

En el caso de las obras anénimas o seudonimas, el derecho de autor estara protegido durante
cincuenta (50) afios contados a partir de la fecha de la primera publicacién legitima de la obra. Si la
obra no ha sido publicada, el derecho estard protegido durante cincuenta (50) afios contados desde la
produccion de la obra. En caso de que, antes de que expire el mencionado plazo, se revele la
identidad del autor o ya no existan dudas sobre ella, se aplicara la duracién de la proteccion de que
disfrutan los autores cuya identidad es conocida.®*

En el caso de las obras de artes aplicadas, la duracion de la proteccién sera de veinticinco (25)
afios contados desde la fecha de su produccién.®

En el caso de las obras fotograficas, la duracién de la proteccién sera de cincuenta (50) afios
contados desde la publicacién de la obra o, si ésta no ha sido publicada, de cincuenta (50) afios
contados desde su produccion.®

En el caso de las obras audiovisuales, incluidas las producidas por un procedimiento analogo
a la fotografia o por cualquier procedimiento para la realizacion de grabaciones audiovisuales, la
duracion de la proteccion sera de cincuenta (50) afios contados a partir de la fecha de publicacién o, si
la obra no ha sido publicada, a partir de la fecha de su produccion.®’

Duracién de la proteccion de los intérpretes o ejecutantes, los productores y los organismos de
radiodifusién

Los derechos concedidos a los intérpretes o ejecutantes y los productores de grabaciones de
sonido expiraran®:

a) en el caso de las interpretaciones o ejecuciones no incorporadas a grabaciones, cuando
hayan transcurrido cincuenta (50) afios desde el final del afio en que tuvo lugar la
interpretacion o ejecucion; y

b) en el caso de las grabaciones de sonido o de imagen y sonido y de las interpretaciones
0 ejecuciones incorporadas a ellas, cuando hayan transcurrido cincuenta (50) afios
desde el final del afio en que se realizo la grabacién.

8 ey de la Republica N° 8293, seccion 213.2.
8 Ley de la Republica N° 8293, secci6n 213.3.
% ey de la Republica N° 8293, secci6n 213.4.
% |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 213.5.
8 Ley de la Republica N° 8293, secci6n 213.6.

8 ey de la Republica N° 8293, seccion 215.1.
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En el caso de las emisiones radiofonicas, el plazo sera de veinte (20) afios contados desde la
fecha en que se realiz6 la emision. El plazo ampliado s6lo se aplicard a las obras antiguas cuya
proteccion subsistiera de conformidad con la ley anterior.®

8. Sirvanse describir como otorga la legislacion de su pais proteccion retroactiva de
conformidad con el articulo 18 del Convenio de Berna (obligacién que tiene su origen en el
articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el parrafo 6 del articulo 14 del mencionado Acuerdo.

La proteccion retroactiva otorgada de conformidad con el articulo 18 del Convenio de Berna
(obligacion que tiene su origen en el articulo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC) y el parrafo 6 del
articulo 14 del mencionado Acuerdo se reconoce mediante una disposicion del Codigo de Propiedad
Intelectual segun la cual la proteccion concedida por la Ley de Derecho de Autor se aplicara también
a las obras que pueden ser objeto del derecho de autor, los intérpretes o ejecutantes, los productores de
grabaciones de sonido y los organismos de radiodifusion que han de ser protegidos en virtud de
cualquier convenio internacional u otro acuerdo internacional en que sea parte Filipinas y de
conformidad con éstos.”

C. MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO

9. Sirvanse proporcionar la definicion de un signo de conformidad con la legislacién de su
pais y explicar en qué condiciones puede ser objeto de proteccién.

Los signos forman parte de la definicién de una marca, lo cual quiere decir que se entiende
por "marca” cualquier signo visible que permita distinguir los bienes (marcas de fabrica o de
comercio) o los servicios (marcas de servicios) de una empresa.™

Un signo puede ser una palabra escrita, un nombre, un simbolo, un emblema, un lema, un
dibujo o un logotipo o cualquier combinacién de éstos.

Un signo o una marca podra ser objeto de proteccion cuando se haya registrado en la Oficina
de Propiedad Intelectual y cuando se presente una declaracion de uso efectivo en un plazo de tres (3)
afios contados desde la fecha de presentacion® y dentro del plazo de un (1) afio contado desde el
quinto aniversario de la fecha de registro de la marca.*® Las marcas internacionalmente conocidas
también pueden ser objeto de proteccion estén o no registradas, siendo la ventaja del registro que se
puede reclamar la proteccion de bienes no similares a aquellos para los que se solicita el registro.*

10.  Sirvanse confirmar si los servicios constituyen una materia que puede ser objeto de
proteccion en la legislacion de su pais sobre marcas de fabrica o de comercio. Sirvanse
confirmar también si puede otorgarse proteccién a signos tales como los nombres comerciales.

8 |ey de la Republica N° 8293, seccion 215.2.
% | ey de la Republica N° 8293, secciones 221.2 y 224.2.
°% ey de la Republica N° 8293, secci6n 121.1.

% ey de la Republica N° 8293, seccién 124.2; Trademark reglas and Regulations, reglas 204, 618
y 801.

% ey de la Republica N° 8293, secci6n 145; Trademark reglas and Regulations, regla 801.

% Ley de la Republica N° 8293, seccién 123 f); Trademark reglas and Regulations, regla 101.
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Sirvanse indicar si puede otorgarse proteccion a elementos tales como los sonidos, perfumes y
envases.

Ademas de las marcas de fabrica o de comercio, estan también protegidos las marcas de
servicios, los nombres comerciales y los envases de mercancias que llevan un sello o marca.*

Las marcas olfativas y sonoras no estan protegidas porque la ley limita la definicion de marca
a las marcas visuales Unicamente.

11.  Sirvanse explicar si existen prescripciones de uso como condicién para el registro de una
marca de fabrica o de comercio y cudles son esas prescripciones. Sirvanse facilitar la definicidon
de uso y las condiciones de mantenimiento de un registro a ese respecto.

Cuando se presenta una solicitud no se requiere el uso efectivo de la marca, ya que basta con
la simple intencion de utilizarla. No obstante, se exige una declaracion de uso efectivo de la marca en
el comercio en un plazo de tres (3) afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.*® Los
certificados de registro tendran un plazo de vigencia de diez (10) afios, a condicion de que la persona
que efectle el registro presente una declaracion de uso efectivo, junto con pruebas en ese sentido, en
un plazo de un (1) afio contado desde el quinto aniversario de la fecha de registro de marca.”’

12.  Sirvanse confirmar si la legislacion de su pais permite que el registro de las marcas de
fabrica o de comercio sea renovable indefinidamente.

Los certificados de registro deben renovarse cada diez (10) afios, abonando la tasa prescrita y
presentando una solicitud. Aunque la duracion del registro es de diez (10) afios, no se limita el
nimero de renovaciones.*®

13.  Sirvanse describir las prescripciones especiales sobre el uso de las marcas de fabrica o de
comercio previstas por la legislacion de su pais, en caso de que existan.

En la legislacion de Filipinas no existe ninguna prescripcion especial sobre el uso de las
marcas de fabrica o de comercio.

D. INDICACIONES GEOGRAFICAS

14.  Sirvanse indicar si el organismo de su pais encargado del registro de las marcas rechaza
las solicitudes relativas a una marca cuando ésta contiene una indicacion geogréfica.

De conformidad con la legislacién de Filipinas, no se puede registrar una marca si es probable
que ésta confunda al pablico, concretamente con respecto a la naturaleza, la calidad, las caracteristicas
o el origen geografico de los productos o servicios.”

% ey de la Republica N° 8293, secci6n 121.1.

% |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 124.2.

%" Ley de la Republica N° 8293, secci6n 145.

% ey de la Republica N° 8293, secci6n 146; Trademark reglas and Regulations, regla 917.

% Ley de la Republica N° 8293, seccion 123.1.
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15.  Sirvanse proporcionar la definicion de indicacion geogréfica en la legislacion de su pais.

Las indicaciones geograficas son las que identifican un producto como originario del territorio
de un pais Miembro o de una region o localidad de ese territorio cuando determinada calidad,
reputacion u otra caracteristica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geografico.'®

16.  Sirvanse describir y explicar las disposiciones de la legislacion de su pais que establecen
un vinculo entre las caracteristicas de una indicacion y el origen geografico, en caso de que
existan.

Toda persona que, en relacién con algin producto o servicio o con el envase de algin
producto, utilice en el comercio una denominacién de origen falsa, que, en la publicidad o promocion
comercial, describa en forma inexacta el origen geogréfico de sus productos, servicios o actividades
comerciales o de los de un tercero podra ser objeto de una accion civil por dafios y perjuicios y de
medidas cautelares a instancias de toda persona que considere que ha sido o puede ser perjudicada por
ese acto. Independientemente de las sanciones civiles y administrativas, a la persona declarada
culpable de cometer los mencionados actos se le impondra también una pena de prision de dos a cinco
afios y multa de 50.000 a 200.000 pesos.

Los productos cuya marca o etiquetado describa falsamente su origen geografico no podran
ser importados a Filipinas y no se admitira su entrada en ninguna aduana de Filipinas.'*

17.  Sirvanse explicar como se otorga proteccion adicional en la legislacion de su pais a los
vinos y bebidas espirituosas. Sirvanse mencionar otros tipos de productos que abarque esa
proteccién adicional, en caso de que existan.

El régimen juridico actual de las marcas de fabrica o de comercio protege las indicaciones
geograficas en el caso concreto de los vinos y las bebidas espirituosas de conformidad con el parrafo 2
del articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, partiendo de la base de que las marcas de fabrica o de
comercio y las indicaciones geogréficas desempefian funciones similares de identificacion del origen,
indicacién de la calidad y promocion de bienes y servicios.

Existe un recurso administrativo para la anulacion de una marca en caso de que quien la
registre induzca a error al pablico en lo tocante al origen geogréfico de los bienes o servicios.'*

18.  Sirvanse explicar como se utilizan en su jurisdiccion las excepciones previstas en el
articulo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sirvanse proporcionar ejemplos del uso de las
excepciones por los tribunales o listas de nombres considerados genéricos en su jurisdicciéon.

En la jurisdiccion filipina, la Ley sobre Marcas de Fabrica o de Comercio proporciona los
medios legales para afirmar y defender los derechos en lo que se refiere a las indicaciones
geograficas. En caso de conflicto, los factores determinantes seran: la fecha del primer uso de la
marca/el primer usuario de la marca, si la marca se utiliza en forma continua y si el uso es de buena
fe.

199 Trademark reglas and Regulations, regla 101, parrafo g).
191 | ey de la Republica N° 8293, secciones 169.1, 169.2 y 170.

192 ey de la Republica N° 77394 (Consumer Act of the Philippines), articulo 77, pérrafo d) viii; Ley
de la Republica N° 8293, seccién 151; reglas and Regulations on Inter Partes Proceedings, regla 8.
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E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

19.  Sirvanse explicar si la legislacion de su pais abarca la proteccion de los dibujos y modelos
dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Sirvanse explicar cémo se
protegen los dibujos y modelos textiles.

Los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales no
estan protegidos por la legislacion sobre dibujos y modelos industriales. No obstante, pueden estar
protegidos en el marco de la legislacién sobre modelos de utilidad.'®

Los dibujos y modelos textiles pueden protegerse mediante la inscripcién en el registro de
dibujos y modelos industriales.® La solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial debera
incluir los siguientes elementos:

a) un impreso de solicitud completamente rellenado con el nombre y la direccion del
solicitante o, si el solicitante no es el autor, una declaracion acerca del origen del
derecho sobre el dibujo o modelo industrial; y la indicacion de que el dibujo o
modelo se aplicaré a productos textiles;

b) una representacion del articulo industrial o artesanal mediante dibujos, fotografias u
otras representaciones graficas adecuadas del dibujo o modelo aplicado al articulo
industrial o artesanal, que revele clara y completamente las caracteristicas para las que

se reivindica la proteccion del dibujo o modelo'®; y

C) la tasa de solicitud preceptiva.

Una vez cumplidos estos requisitos, se asignara a la solicitud una fecha de presentacion y un
nGmero de solicitud y se la remitira al examinador para que compruebe los requisitos formales. %

La tasa de solicitud podra pagarse en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha en que se haya
recibido la solicitud en la oficina.’’

Si la solicitud cumple los requisitos para el registro, el examinador lo notificara al solicitante
y le reclamara el pago de las tasas de emisidn y publicacién. Una vez pagadas las tasas preceptivas,
se extendera un certificado de registro al solicitante. En caso de que la solicitud no cumpla esos
requisitos, el examinador enviara al solicitante un informe sobre el examen formal, indicando las
deficiencias y omisiones observadas.

El solicitante podra responder al informe sobre el examen formal del examinador:
1) retirando voluntariamente la solicitud, 2) modificandola o 3) solicitando un informe sobre la
registrabilidad, previo pago de la tasa correspondiente. Este informe contendra referencias a
documentos sobre el estado anterior de la técnica, con las oportunas indicaciones de su grado de

193 ey de la Republica N° 8293, capitulo XII.

194 IRR for Utility Models and Industrial Designs, regla 309.

1951 ey de la Republica N° 8293, seccién 114, parrafo d).
196 |RR for Utility Models and Industrial Designs, reglas 307 y 308.

107

IRR for Utility Models and Industrial Designs, regla 310.
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pertinencia, que sirvan de ayuda para determinar la validez del dibujo o modelo industrial por lo que
se refiere a su novedad.

Se concedera al solicitante un plazo de seis (6) meses para responder al informe sobre el
examen formal del examinador.'® Si el solicitante no prosigue la tramitacion de su solicitud dentro
del plazo prescrito, se considerard que la solicitud ha sido retirada. Las solicitudes que se consideren
retiradas por no haber proseguido su tramitacion pueden ser reactivadas como solicitudes pendientes
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de envio por correo de la notificacion de retirada
de la solicitud.*®®

Los dibujos y modelos textiles, puedan o no registrarse como dibujos 0 modelos industriales,
también estan protegidos por la legislacion sobre el derecho de autor.'

20.  Sirvanse explicar como protege la legislacion de su pais a los titulares de derechos sobre
un dibujo o modelo contra la importacion de articulos con el dibujo o modelo incorporado o
copiado.

La legislacion sobre dibujos o modelos industriales otorga al titular del registro de un dibujo o
modelo industrial el derecho a prohibir e impedir a cualquier persona o entidad no autorizada que
fabrique, utilice, ofrezca para la venta, venda o importe un producto abarcado por ese registro de un
dibujo o modelo industrial.**!

21.  Sirvanse indicar si la legislacion de su pais prevé el derecho a otorgar una licencia
obligatoria para los dibujos y modelos industriales.

Las disposiciones sobre la concesion de licencias obligatorias no se aplican a los dibujos o
modelos industriales.

22.  Sirvanse indicar la duracién de la proteccion de los dibujos 0 modelos industriales segun
la legislacion de su pais.

La legislacion prevé un periodo de proteccion de cinco (5) afios contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial, que podra renovarse por dos (2)
periodos consecutivos de cinco (5) afios cada uno, como méaximo, abonando la tasa de renovacion.***

F. PATENTES

23.  Sirvanse explicar como define la legislacion de su pais los conceptos de novedad,
inventiva y aplicacion industrial.

198 |RR for Utility Models and Industrial Designs, regla 452.

199 |IRR for Utility Models and Industrial Designs, regla 453.
119 ey de la Republica N° 8293, seccién 172, parrafo h).
111 ey de la Republica N° 8293, secciones 119 y 71 a).

112 | ey de la Reptblica N° 8293, seccién 118.
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Novedad: una invencién no se considera nueva si forma parte del estado anterior de la

técnica. '™

Actividad inventiva: una invencion implica una actividad inventiva si, habida cuenta del
estado anterior de la técnica, no es evidente para una persona capacitada en la técnica de que se trate
en la fecha de presentacion de la solicitud por la que se reivindica la invencién o en la fecha de
prioridad."*

Aplicabilidad industrial: sera industrialmente aplicable una invencion que pueda producirse y
utilizarse en cualquier industria.**®

24.  Sirvanse indicar si en la legislacion de su pais, relativa tanto a las patentes como a otras
cuestiones, los derechos de patente se otorgan sin ningun tipo de exclusion. En caso de que
existan exclusiones, sirvanse describir detalladamente la forma en que éstas se aplican, en
términos juridicos y practicos.

Con arreglo a la legislacion de Filipinas, los derechos exclusivos conferidos a los titulares de
una patente son los siguientes:

- derecho a la fabricacién, el uso, la oferta para la venta, la venta y la importacion de un
producto patentado o de un producto obtenido directa o indirectamente por medio de
un procedimiento patentado o del uso de un procedimiento patentado*'®;

- derecho de ceder o transferir por sucesion la patente y de concertar contratos de
licencia en relacion con ella.'*’

Las excepciones a estos derechos exclusivos son las siguientes:

- cuando la explotacion de la patente se realiza de forma privada y a escala no
comercial o con un propésito no comercial*'®;

- cuando el acto de aplicar o utilizar la patente esta destinado Unicamente a fines de

investigacion y experimentacion cientificas''?;

- cuando el producto patentado ha sido comercializado en Filipinas por el titular de la

patente o con su autorizacion'?;

113 |_ey de la Republica N° 8293, seccion 24.

14 ey de la Republica N° 8293, seccion 26.

15 |ey de la Republica N° 8293, seccion 27.

118 ey de la Republica N° 8293, seccién 71.1 a) y b).
17| ey de la Republica N° 8293, seccion 71.2.

18| ey de la Republica N° 8293, seccion 72.2.

119 ey de la Republica N° 8293, seccién 72.3.

120 ey de la Repdblica N° 8293, seccién 72.1.
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- cuando el acto consiste en la preparacion para casos individuales, en una farmacia o
por un profesional médico, de un medicamento conforme a una prescripcion
médica'?;

- cuando el producto patentado se utiliza en vehiculos que estdn en trénsito por el

o 122
pais.

25.  Sirvanse indicar si la legislacién de su pais estipula la exclusion de invenciones de la
patentabilidad por razones de orden publico o moralidad. En caso afirmativo, sirvanse explicar
el articulo pertinente de la legislacién, asi como su formulacion. Sirvanse explicar también si
éste se ha aplicado en la practica.

La legislaciéon de Filipinas incluye entre las invenciones no patentables "todo lo que sea

contrario al orden publico o la moralidad".*®

26.  Sirvanse indicar si los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirdrgicos estan excluidos
de la patentabilidad en la legislacion de su pais. En caso afirmativo, sirvanse explicar la seccion
pertinente de la legislacion, asi como su formulacion.

La legislacion de Filipinas enumera como invenciones no patentables los métodos de
tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo de personas y animales y los métodos de diagndstico
utilizados en relacién con el cuerpo de personas y animales, exceptuando los productos y preparados
utilizados en cualquiera de estos métodos.***

27.  Sirvanse indicar si las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente bioldgicos
estan excluidos de la patentabilidad en la legislacién de su pais. En caso afirmativo, sirvanse
explicar el articulo pertinente de la legislacion, asi como su formulacion.

En la legislacion de Filipinas se enumeran como invenciones no patentables las obtenciones
vegetales, las razas animales y los procedimientos esencialmente biol6gicos para la produccién de
plantas 0 animales. Esta disposicion no se aplica a los microorganismos ni a los procedimientos no
bioldgicos o microbiolégicos.'®

28.  Sirvanse describir cémo estan protegidos en la legislacibn de su pais los
microorganismos, los procedimientos no esencialmente bioldgicos, los procedimientos
microbioldgicos y las obtenciones vegetales. Sirvanse explicar, a este respecto, las secciones
pertinentes de la legislacion.

121 | ey de la Republica N° 8293, seccion 72.4.
122 |_ey de la Republica N° 8293, seccion 72.5.
123 ey de la Republica N° 8293, seccion 22.6.
124 ey de la Republica N° 8293, seccién 22.3; Rules and Regulations on Inventions, regla 202 c).

125 | ey de la Republica N° 8293, seccién 22.4; Rules and Regulations on Inventions, regla 202 c).
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Con arreglo a la legislacion de Filipinas, los microorganismos, los procedimientos
esencialmente no biol6gicos y los procedimientos microbiolégicos pueden protegerse mediante
patentes.'?°

Las solicitudes relativas a microorganismos son objeto de las disposiciones especiales
establecidas en las reglas 408 y 409. Si una invencidn se refiere a un procedimiento microbioldgico o
al producto derivado de él y entrafia la utilizacién de un microorganismo u otro material bioldgico que
no esté a disposicion del publico y que no pueda describirse en la solicitud de patente de modo que las
personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invencidn o estd relacionada con tal
utilizacion, s6lo se considerard que la divulgacion ha cumplido las prescripciones relativas al
suministro de informacion suficiente cuando se retinan los requisitos siguientes:

o un cultivo del material biolégico debera haberse depositado en una institucion de
depésito internacional reconocida por la Oficina de Propiedad Intelectual;

o la institucion de depdsito y el nimero de archivo del depésito del cultivo se indicaran
en la solicitud;
o a partir de la fecha de publicacion de la solicitud, el cultivo depositado se pondra a

disposicién de cualquier persona, previa peticion.

Si el material biolégico no esta a disposicion del publico y no se ha podido describir en la
solicitud de modo que permita que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la
invencidn, el solicitante debera ofrecer la informacién pertinente acerca de la clasificacion del
material bioldgico y de sus diferencias significativas con el material biol6gico conocido. El
solicitante deberéa indicar todas las caracteristicas morfoldgicas y fisioldgicas especificas que permitan
reconocer y propagar el microorganismo u otro material bioldgico y la clasificacion taxondémica
propuesta.

Se encuentran en una etapa avanzada del debate en el Congreso proyectos de ley idénticos
(proyecto de ley de la Camara de Representantes N° 10654 y proyecto de ley del Senado N° 1912) que
tienen el objeto de proporcionar proteccion sui generis a las obtenciones vegetales, habida cuenta de
las obligaciones que nos impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

29.  Sirvanse explicar como protege la legislacion de su pais a los titulares de derechos de
patente contra la importacion y la oferta para la venta de una invencién patentada.

De conformidad con la seccion 71 del Cddigo de Propiedad Intelectual, los derechos
exclusivos conferidos a los titulares de patentes son los siguientes:

- derecho a la fabricacién, el uso, la oferta para la venta, la venta y la importacién de un
producto patentado o de un producto obtenido directa o indirectamente por medio de
un procedimiento patentado o del uso de un procedimiento patentado.'?’

126 |_ey de la Republica N° 8293, seccion 22.4.

127 ey de la Republica N° 8293, secciones 71.1 a) y b).
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- derecho de ceder o transferir por sucesion la patente y de concertar contratos de
licencia en relacion con ella.*?®

30.  Sirvanse indicar si la legislacion de su pais estipula la proteccion mediante patente de los
productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura. Si su respuesta es
afirmativa, sirvanse indicar la referencia legal.

Los productos farmacéuticos y los productos quimicos para la agricultura, asi como todos los
demaés productos no incluidos en la disposicion en la que se enumeran las invenciones no patentables,
pueden ser patentados de conformidad con la legislacion de Filipinas a condicién de que cumplan los
requisitos de la patentabilidad.

La referencia legal correspondiente es la seccion 22 de la Ley de la Republica N° 8293, en la
gue se enumeran las invenciones no patentables. Por exclusién, la seccion 22.3 hace patentables los
productos farmacéuticos.

Las sustancias farmacéuticas se consideran productos y son patentables. Una sustancia
farmacéutica que contenga una mejora se convierte en un producto nuevo patentable. Una nueva
aplicacion de una sustancia conocida es patentable si entrafia una de las mejoras siguientes:

o la primera utilizacién médica de la sustancia 0 composicion conocida, siempre gue no
haya sido divulgada previamente para su uso en cirugia, terapia o métodos de
diagndstico utilizados en relacion con el cuerpo de personas o animales;

o una composiciéon que contenga el compuesto conocido con una segunda utilizacion
médica, siempre que cumpla las prescripciones de novedad y actividad inventiva;

o una composicion sinérgica, en la que uno de los componentes o ambos sean
conocidos y su uso terapéutico haya sido descrito, siempre que la utilizacion de
ambos compuestos, bien simultdneamente, bien por separado o sucesivamente, dé un
resultado terapéutico nuevo e inesperado;

o un compuesto conocido para uso terapéutico, siempre que no se haya divulgado que
tiene, en si mismo, un efecto terapéutico y que sea conocido como componente de una
composicion medicinal s6lo en combinacién con uno 0 mas compuestos activos para
el tratamiento de otra enfermedad;

) el uso de una sustancia conocida como medicamento, siempre que se divulgue la
primera utilizacién médica;

o el uso de una sustancia conocida para la fabricacion de un medicamento que cure una
enfermedad.

31.  Sirvanse aclarar si la proteccién mediante patente de un procedimiento estipulada en la
legislacion de su pais abarca el producto obtenido directamente por medio de ese
procedimiento.

La legislacion dispone que, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para
obtener un producto, se supondréa que todo producto idéntico ha sido obtenido mediante la utilizacién

128 | ey de la Repdblica N° 8293, seccién 71.2.
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del procedimiento patentado si el producto es nuevo o si existe una probabilidad sustancial de que el
producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede
establecer mediante esfuerzos razonables, cuél ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.'?

32.  Sirvanse explicar las condiciones adicionales, si las hubiere, que prevé la legislacion de su
pais, ademas de la divulgacién suficiente de la invencién a que se hace referencia en el
articulo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (por ejemplo, presentacion de justificacion en lo que
respecta al acceso al material genético o consentimiento previo informado para su utilizacion).
Si esas condiciones adicionales existen, sirvanse indicar la legislacion pertinente y describir
detalladamente dichas condiciones.

La legislacion de Filipinas dispone que "cuando la solicitud se refiera a un procedimiento
microbiolégico o al producto de dicho procedimiento e implique la utilizaciéon de un microorganismo
gue no pueda divulgarse suficientemente en la solicitud de manera que las personas capacitadas en la
técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invencion y cuando ese material no esté a disposicion
del publico, la solicitud deberd complementarse con el deposito del material en una institucion

internacional de depdsito".**

33.  Sirvanse indicar si la legislacion de su pais estipula excepciones limitadas a los derechos
exclusivos conferidos por una patente. En caso afirmativo, sirvanse mencionar la legislacion
pertinente.

Nuestra legislacion prevé excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente.
Los casos en que se aplican esas excepciones son los siguientes:

o cuando la explotacion de la patente se realiza de forma privada y a escala no
comercial o con un propésito no comercial®®;

o cuando el acto de aplicar o utilizar la patente tiene Unicamente fines de investigacion

y experimentacion cientificas'*?;

) cuando el producto patentado ha sido comercializado en Filipinas por el titular de la

patente o con su autorizacion™;

o cuando el acto consiste en la preparacion para casos individuales, en una farmacia o

por un profesional médico, de un medicamento conforme a una receta médica™*; y

o cuando el producto patentado se utiliza en vehiculos que estan en transito por el
o 135
pais.

129 | ey de la Reptblica N° 8293, seccién 78.
130 ey de la Republica N° 8293, seccion 35.
1| ey de la Republica N° 8293, seccion 72.2.
32 ey de la Republica N° 8293, seccion 72.3.
133 ey de la Republica N° 8293, seccion 72.1.
34 ey de la Republica N° 8293, seccion 72.4.

135 | ey de la Repdblica N° 8293, seccién 72.5.
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Sirvanse indicar si la legislacion de su pais prevé el otorgamiento de licencias

obligatorias. En caso afirmativo, sirvanse explicar detalladamente las condiciones en que
pueden concederse esas licencias. En particular, sirvanse indicar cémo considera la legislacion
de su pais las circunstancias de cada caso al autorizar esa utilizacion.

El Codigo de Propiedad Intelectual contiene todo un capitulo en el que se exponen los

pormenores y las condiciones de la concesion de una licencia obligatoria.

1.

Deben existir motivos validos:

Puede concederse una licencia obligatoria en cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia;

b) cuando el interés publico, en particular la seguridad nacional, la nutricion de la
poblacidn, la salud publica o el desarrollo de otros sectores vitales de la economia
nacional, determinados por el organismo publico competente, asi lo exijan; o

C) cuando un drgano judicial o administrativo haya determinado que el modo en que
explota la patente su titular o el titular de la licencia es anticompetitivo; o

d) cuando el titular de la patente haga de ella un uso publico no comercial sin un motivo
satisfactorio;

e) cuando, sin un motivo satisfactorio, la invencion patentada no se explote en Filipinas
a escala comercial, aunque podria explotarse, siempre que la importacion del articulo
patentado constituya explotacién o uso de la patente.*

El solicitante debe tratar de obtener una autorizacion del titular de la patente:

La licencia s6lo se concedera después de que el solicitante haya intentado obtener la
autorizacion del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables sin que
esos intentos hayan surtido efecto en un plazo prudencial.**’

En el caso de la tecnologia de semiconductores, debe existir un uso publico no comercial:

En el caso de la concesidn de licencias obligatorias de patentes relacionadas con la tecnologia
de semiconductores, la licencia s6lo podra concederse cuando haya un uso publico no
comercial o para corregir una préctica declarada anticompetitiva tras un procedimiento
judicial o administrativo.

La solicitud debe realizarse por escrito y estar autenticada y deben abonarse los derechos
correspondientes:

La solicitud de concesion de una licencia obligatoria debe realizarse por escrito, estar
autenticada por el solicitante e ir acompafiada del pago de los derechos de solicitud prescritos.
Debera contener el nombre y la direccion del solicitante, asi como de los destinatarios, el
namero y la fecha de expedicion de la patente para la que se solicita la licencia obligatoria, el

136 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 93.

37 ey de la Republica N° 8293 (1998), seccién 95.
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nombre del titular de la patente, el titulo de la invencion, los argumentos normativos que
apoyan la solicitud, los hechos Ultimos que fundamentan la peticién del solicitante y los
beneficios esperados.'*®

5. La licencia debe cumplir ademas otros requisitos normativos:

Si la solicitud ha sido aprobada por el Director de Asuntos Juridicos, deben imponerse las
siguientes condiciones adicionales:

a) el alcance y duracion de la licencia se limitaran a los fines para los que haya sido
autorizada;

b) la licencia tendra caracter no exclusivo;

C) la licencia no podré cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de la actividad

profesional con la que se explote la invencion;

d) el uso de la materia de la licencia se dedicara principalmente al abastecimiento del
mercado filipino; esta limitacion no se aplicard cuando la concesion de la licencia se
base en que el modo de explotacién de la patente ha sido declarado anticompetitivo
en virtud de un procedimiento judicial o administrativo;

e) la licencia podra expirar en cuanto se demuestre fehacientemente que las
circunstancias que motivaron su concesion han dejado de existir y no cabe esperar
gue se repitan, siempre que se protejan suficientemente los intereses legitimos del
titular de la licencia; y

el titular de la patente recibird una remuneracion suficiente, que tenga en cuenta el valor
econémico de la concesion o autorizacién, con la salvedad de que, en los casos en los que la
licencia se haya concedido para corregir una practica declarada anticompetitiva tras un
procedimiento judicial o administrativo, la necesidad de corregir la practica anticompetitiva
podré tomarse en consideracion al determinar la cuantia de la remuneracion.**®

35.  Sirvanse explicar cdmo asegura expresamente la legislacion de su pais que el usuario
potencial haya intentado obtener la autorizacion del titular de los derechos en términos y
condiciones comerciales razonables y que esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo
prudencial. En este contexto, ;como se define la expresion “'plazo prudencial? Sirvanse
explicar también como garantiza la legislacién de su pais que el uso de una licencia obligatoria
se autorizara principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tal
uso.

El usuario potencial debe incluir en su peticion los argumentos normativos en que se basa la
solicitud de la licencia obligatoria y los hechos Gltimos que fundamentan su peticion.'*® Esta
prescripcion exige al solicitante que haga todo lo posible para obtener la autorizacion del titular de la
patente antes de presentar la peticién.**" De lo contrario, el titular de la patente podra alegar en su

138 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 98.
139 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 100.
10| ey de la Republica N° 8293, seccion 98.

1 ey de la Republica N° 8293, seccion 95.1.
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respuesta, como defensas afirmativas, la falta de fundamento de la solicitud y/o el incumplimiento de
una condicién anterior, basandose en ellas para solicitar que se deniegue la peticién.**?

En la jurisprudencia filipina, el "plazo prudencial™ se ha definido como "el tiempo necesario,

en las circunstancias del caso, para un hombre razonable, prudente y diligente".**®

La determinacién de lo que es prudencial depende de las circunstancias especiales de cada
caso, y si se plantea la cuestion del caracter razonable, el Director tendra que determinarlo, tomando
en consideracion las pruebas y los argumentos de ambas partes.

El titular de la licencia debera dedicar el uso de la materia de la licencia al abastecimiento del
mercado filipino™, y el respeto de esta limitacion se garantiza dando al titular de la
patente/concesionario de la licencia el derecho a solicitar la cancelacion de la licencia obligatoria
cuando: a) ya no existan los motivos para su concesién y sea poco probable que se repitan; b) el
titular de la licencia no haya comenzado a abastecer el mercado nacional ni haya hecho preparativos
serios para hacerlo; y c) el titular de la licencia no haya cumplido las condiciones prescritas en ella.**
El titular de la patente puede pedir también al Director de Asuntos Juridicos que modifique la decision
de concesion de la licencia obligatoria, aduciendo debidamente hechos o circunstancias que
justifiquen esa modificacion.**

36.  Sirvanse indicar si la legislacion de su pais otorga proteccion adicional a las innovaciones
una vez transcurrido el periodo de 20 afios de proteccion conferida por la patente.

No existe ninguna disposicion que prevea la prorroga de la proteccion conferida por la patente
una vez transcurrido el periodo de 20 afios.

37.  Sirvanse explicar como estipula la legislacion de su pais la proteccion mayor de las
patentes o las solicitudes de patente pendientes el 1° de enero de 1995.

Mientras una solicitud esta pendiente, pueden efectuarse modificaciones a condicién de que
no se incluyan materias nuevas y de que se cumplan todos los requisitos de la patentabilidad.

38.  Sirvanse explicar como prevé la legislacion de su pais la inversion de la carga de la
prueba en relacién con las patentes de procedimientos.

En el Cddigo de Propiedad Intelectual se dispone que: "cuando el objeto de una patente sea
un procedimiento para obtener un producto, se supondra que todo producto idéntico ha sido obtenido
mediante el procedimiento patentado si el producto es nuevo o si existe una probabilidad sustancial de
que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no
puede establecer mediante esfuerzos razonables cual ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.
Al ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento utilizado para obtener el producto idéntico

142 Regulation on Inter Partes Proceedings, seccién 9; Revised rules of Civil Procedure, regla 16,
secciones 1 g) y h).

%3 philgreen Trading Corporation v. Court of Appeals, 271 SCRA 719 (1997).
144 ey de la Republica N° 8293, seccién 100.4.
%5 ey de la Republica N° 8293, seccion 101.2.

14 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 101.1.
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es diferente del procedimiento patentado, el tribunal adoptard medidas para proteger, en la medida de

lo posible, los secretos comerciales y de fabricacion de éste".**’

G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Nota: EI proyecto de ley de proteccion de los esquemas de trazado de los circuitos integrados ha
sido aprobado por el Congreso, y se espera que el Presidente lo firme en breve, convirtiéndolo
asi en ley. Todas las respuestas contenidas en esta seccion G se basan en el proyecto de ley
aprobado.

39.  Sirvanse explicar como protege las topografias la legislacion de su pais.

Para que pueda registrarse, un esquema de trazado de circuitos integrados debe ser original.
Un esquema de trazado se considerara original si deriva del propio esfuerzo intelectual del creador y
no es comun entre los creadores de esquemas de trazado ni los fabricantes de circuitos integrados en
el momento de su creacion. Un esquema de trazado que consista en una combinacion de elementos e
interconexiones comunes se protegera Unicamente si la combinacién, considerada en su conjunto, es
original.

El mencionado proyecto de ley prevé también que el registro de los esquemas de trazado de
los circuitos integrados sera valido durante un periodo de diez (10) afios no prorrogable y que esa
validez empezara a contar a partir de la fecha de iniciacion de la proteccion concedida al esquema de
trazado. Esta proteccion comenzara:

a) en la fecha de la primera explotacion comercial en cualquier parte del mundo del
esquema de trazado en cuestion por el titular del derecho o con su consentimiento, a
condicion de que se presente una solicitud de registro en la Oficina en un plazo de dos
(2) afios a partir de la fecha de la explotacion comercial, 0

b) en la fecha de presentacion atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado
si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier parte del mundo.

40.  Sirvanse explicar qué proteccion otorga la legislacion de su pais a los titulares de
derechos contra la importacion, la venta o la distribucion con fines comerciales ilicitas de
topografias, comprendidos los circuitos integrados u otros articulos que incorporen un circuito
integrado, de conformidad con el articulo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.

A las infracciones de los derechos sobre esquemas de trazado se les aplican las disposiciones
relativas a las infracciones de los derechos de patente.

41.  Sirvanse explicar como prevé la legislacion de su pais la excepcion a lo dispuesto en el
articulo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC en los casos especificados en el articulo 37 de dicho
Acuerdo cuando la persona que realice esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables
para saber, al adquirir el circuito integrado o el articulo que incorpora tal circuito integrado,
que incorporaba una topografia reproducida ilicitamente.

El titular del derecho sobre un esquema de trazado no tendra derecho a impedir a terceros la
reproduccion, venta o distribucion de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado
registrado cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos

Y7 ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 78.
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razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el articulo que incorpora tal circuito
integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilicitamente, con la salvedad, no
obstante, de que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema
de trazado estaba reproducido ilicitamente, dicha persona sélo podra realizar cualquiera de los actos
mencionados con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento y podra exigirsele
que pague al titular del derecho una suma equivalente, como minimo, al cinco por ciento de las ventas
netas u otra regalia razonable que le corresponderia pagar por una licencia libremente negociada de tal
esquema de trazado.

42. Sirvanse indicar la duracion de la proteccion otorgada por la legislacién de su pais a las
topografias.

El registro de los esquemas de trazado de los circuitos integrados sera valido durante un
periodo de diez (10) afios no prorrogable y esta validez empezara a contar a partir de la fecha de la
iniciacion de la proteccion concedida al esquema de trazado. Esta proteccion comenzara:

a) en la fecha de la primera explotacion comercial en cualquier parte del mundo del
esquema de trazado en cuestion por el titular del derecho o con su consentimiento, a
condicion de que se presente una solicitud de registro en la Oficina en un plazo de dos
(2) afos a partir de la fecha de la explotacién comercial, 0

b) en la fecha de presentacidn atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado
si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier parte del mundo.

H. PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA

43.  Sirvanse explicar si la legislacion de su pais prevé un plazo determinado para la
proteccion de la informacién no divulgada. En caso afirmativo, sirvanse especificar su
duracion.

La expresion "derechos de propiedad intelectual” abarca la proteccién de la informacion no
divulgada.*® La legislacion de Filipinas protege y garantiza los derechos exclusivos de cientificos,
inventores, artistas y otros nacionales especialmente capacitados sobre su propiedad intelectual y sus
creaciones, en especial cuando sean beneficiosas para el pais, durante el periodo que fije la
legislacion.*®

La proteccién de los secretos comerciales validos sigue existiendo incluso después de que se
haya reconocido la terminacién o la expiracion de un acuerdo para la transferencia de tecnologia.™

La informacion no divulgada esta protegida mientras no deja de serlo.

Asimismo, la informacion sobre los carburantes y los aditivos registrados en el Departamento
de Energia que se considere secreto comercial habra de ser objeto de un acuerdo de no divulgacion y

1% |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 4.1.
9 Constitucion, articulo XIV, seccién 13; Ley de la Republica N° 8293 (1998), seccion 2.

150 Rules and Regulations on Voluntary Licensing, regla 11.
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confidencialidad suscrito entre la empresa y el Departamento de Energia por un periodo de quince
(15) afios.™

44.  Sirvanse explicar cdmo define la legislacion de su pais la informacion no divulgada.
Se entendera por informacién no divulgada la informacion que:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y reunion
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para
personas introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de
informacion en cuestion;

b) tenga un valor comercial por ser secreta, y

C) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla
secreta, tomadas por la persona que legitimamente la controla.*®

45.  Sirvanse explicar como define la legislacion de su pais los datos sometidos a los gobiernos
0 a organismos oficiales.

Los documentos privados que, de conformidad con lo dispuesto por la ley, deben incorporarse
a los registros publicos mantenidos en Filipinas se consideran documentos publicos. Los actos
oficiales documentados por escrito o las minutas de los actos oficiales de la autoridad soberana, los
organismos publicos y los tribunales, asi como de los funcionarios publicos, ya sean filipinos o de un
pais extranjero, y los documentos reconocidos ante notario publico, salvo las Gltimas voluntades y
testamentos, se consideran también documentos publicos.’** No obstante, determinadas disposiciones
legislativas prevén expresamente el caracter confidencial de los documentos sometidos a organismos
oficiales.

En el caso de las patentes, no se permitira la inspeccion de las solicitudes de patente que adn
no hayan sido publicadas ni de todos los documentos conexos sin el consentimiento del solicitante.™*

Los empleados de la Oficina de Rentas Internas tienen prohibido revelar secretos comerciales
de personas que tengan relaciones con su oficina. Ninglun empleado o funcionario divulgara a
ninguna persona los secretos, métodos de trabajo o equipos de un fabricante, o informacion
confidencial relativa a la actividad comercial de un contribuyente, de los que haya tenido
conocimiento en el desempefio de sus funciones oficiales. Si es declarado culpable, el empleado o
funcionario podra tener que pagar una multa de no menos de cincuenta mil (50.000) y no mas de cien
mil (100.000) pesos o ser condenado a pena de prision de no menos de dos (2) afios y no mas de cinco
(5) afios, 0 ambas cosas.'*

51 DENR AO N° 81-00 {Implementing reglas and Regulations of RA N° 8749 (Philippine Clean Air
Act of 1999)}.

152 Rules and Regulations on Voluntary Licensing, regla 1 o).
153 Revised Rules of Court, regla 132, seccién 19.
54 ey de la Republica N° 8293, seccion 45.

55 ey de la Republica N° 8424, seccién 270.
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Con arreglo a la legislacion, determinados tipos de informacion pueden quedar exentos de
todo examen publico.”®® Los secretos comerciales y la informacién confidencial, comercial y
financiera, del solicitante, asi como las cuestiones que afecten a la seguridad nacional, no disfrutaran
de ese privilegio."® No se podré interrogar a un funcionario pdblico mientras ocupe su cargo o
posteriormente sobre las comunicaciones que se le hicieran confidencialmente debido a su carécter
oficial cuando los tribunales consideren que la divulgaciéon redundaria en detrimento del interés
pUblico.'*®

Ademas, la legislacion de Filipinas reconoce la necesidad de proteger la informacion
confidencial y prevé la aplicacién de duras sanciones a cualquiera que divulgue ilegalmente tal
informacidn y haga un uso indebido de ella.

De conformidad con el Cédigo de Conducta y de Normas Eticas para Funcionarios y
Empleados Publicos, éstos no utilizaran ni divulgaran la informacion confidencial o clasificada de que
hayan tenido conocimiento oficial en virtud de su cargo y que no se haya puesto a disposicion del
plblico.”® Los funcionarios y empleados plblicos que infrinjan esta disposicion podran ser
castigados con a) una multa no superior al salario de seis (6) meses, la suspension de funciones
durante un (1) afio como maximo o el cese, segun la gravedad del delito; o b) pena de prisién no
superior a cinco (5) afios 0 una multa no superior a cinco mil (5.000) pesos o ambas cosas Y, a
discrecion del tribunal competente, la inhabilitacion para desempefiar cargos publicos. Cualquier
violacion de las mencionadas disposiciones demostrada mediante el debido procedimiento
administrativo sera causa suficiente para el cese o el despido del funcionario o el empleado publico,
incluso si no se inicia un procedimiento penal en su contra.*®

Sera también ilegal que un funcionario publico divulgue informacion valiosa de caracter
confidencial, obtenida por su oficina o por él mismo en el desempefio de su cargo oficial, a personas
no autorizadas o que haga publica informacion de ese tipo antes de la fecha de publicacién autorizada.
La persona que inste al funcionario a divulgar o hacer publica en un momento inadecuado la
informacion confidencial serd castigada junto con el funcionario puablico infractor y quedara
inhabilitada, permanente o temporalmente, a discrecion del tribunal, para cualquier tipo de
operaciones comerciales con el Gobierno.'®* Todo funcionario publico o particular responsable de
uno de estos actos u omisiones ilegales sera castigado con pena de prisién no inferior a seis (6) afios y
un (1) mes ni superior a quince (15) afios y con la inhabilitacion permanente para el desempefio de
cargos publicos.**

Todo funcionario publico que revele un secreto del que tenga conocimiento debido a su cargo
oficial o que divulgue indebidamente documentos o copias de documentos que tenga a su cargo y que
no deban ser publicados podra ser castigado con pena de prisiobn o con una multa de 500

156 |_egaspi v. CSC, 150 S.C.R.A. 530 (1987).

57 Garcia v. Board of Investments, 177 S.C.R.A. 374 (1989).

158 Revised rules of Court, regla 130, seccién 24 e).

159 ey de la Republica N° 6713 (1989), seccién 7 c).

160 ey de la Republica N° 6713 (1989), seccion 11.

161 |_ey de la Republica N° 3019 (1960), Anti-Graft and Corrupt Practices Act, seccion 3 k).

162 ey de la Republica N° 3019 (1960), Anti-Graft and Corrupt Practices Act, seccion 9.
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a 2.000 pesos.®®  Todo funcionario publico que tenga conocimiento de los secretos de cualquier
particular debido a su cargo y revele dichos secretos también podra ser castigado con pena de prision
y una multa no superior a 1.000 pesos.'®*

l. OBSERVANCIA

46. Sirvanse exponer cdmo contempla la legislacién de su pais la actuacion eficaz contra la
infraccion de los derechos de propiedad intelectual.

La legislacion de Filipinas prevé recursos civiles, penales y administrativos para la actuacion
eficaz contra la infraccion de los derechos de propiedad intelectual.

a) Acciones civiles

En caso de infraccion de una patente, el titular de ésta o de algin derecho, titulo o interés en
relacién con la invencidn patentada podra incoar una accion civil ante el tribunal competente, a fin de
recibir del infractor una indemnizacién por los dafios y perjuicios sufridos a causa de la infraccién,
ademas de los honorarios de los abogados y otros gastos derivados del litigio, y de obtener la
adopcion de medidas cautelares para la proteccion de sus derechos. Asimismo, a discrecion del
tribunal, se podra ordenar, que los productos implicados en la infraccion y los materiales y equipos
utilizados predominantemente para cometerla se aparten de los circuitos comerciales o se destruyan
sin compensacion.'®

En caso de infraccion de una marca de fabrica o de comercio, el titular de la marca registrada
podra obtener una indemnizacion por dafios de la persona que haya infringido sus derechos. El
tribunal podrd doblar esta indemnizacion si se demuestra la existencia de un intento efectivo de
engafar al publico o de defraudar al demandante. Si asi queda demostrado, el tribunal podra dictar
también medidas cautelares en favor del titular de la marca de fabrica o de comercio y podra ordenar
que el material infractor sea apartado de los circuitos comerciales o destruido sin compensacion.
Previa solicitud del demandante, el tribunal podré incautarse, durante la tramitacion de la accion, de
facturas de venta y otros documentos relativos a las ventas.*®

En caso de infraccion del derecho de autor, el titular de este derecho podra incoar una accion
civil ante el tribunal competente, y la persona considerada culpable de la infraccion estara sujeta a) a
medidas cautelares dictadas para limitar dicha infraccion, b) al pago al titular del derecho de autor o a
sus cesionarios o herederos de una indemnizacién por los dafios reales ocasionados, con inclusion de
las costas judiciales y otros gastos en que hayan incurrido éstos a causa de la infraccién, asi como de
los beneficios que el infractor haya obtenido en virtud de dicha infraccién, ¢) a la incautacion, durante
la tramitacion de la accidn, de facturas de venta, y otros documentos relativos a las ventas, de todos
los articulos y sus envases que presuntamente infrinjan un derecho de autor y de los instrumentos para
fabricarlos, y d) a la destruccion, sin compensacion alguna, de todas las copias o dispositivos
infractores, asi como de todas las placas, moldes u otros medios para realizar esas copias infractoras,
segun ordene el tribunal. En una accion por infraccién del derecho de autor, el tribunal también podra

163 Revised Penal Code {Ley N° 3815 (1930)}, articulo 229.
164 Revised Penal Code {Ley N° 3815 (1930)}, articulo 230.
165 |_ey de la Republica N° 8293 (1997), secciones 76.2 y 76.5.

16 | ey de la Republica N° 8293 (1997), secciones 156.1, 156.2, 156.3 y 156.4.
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ordenar el decomiso y la incautacion de cualquier articulo que pueda servir de prueba en el

procedimiento judicial.®’

Las decisiones sobre los casos civiles por infraccion sometidos a los tribunales de distrito
pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelacion y el Tribunal Supremo.*®

b) Medidas penales

En caso de infraccion de una patente, si el infractor o una persona en connivencia con éste
reincide en la infraccién después de que el tribunal haya dictado sentencia definitiva contra el
infractor, los infractores, sin perjuicio de la posibilidad de que se incoen acciones civiles por dafios
contra ellos, seran responsables penalmente vy, tras la sentencia condenatoria, serdn castigados con
pena de prision de seis (6) meses a tres (3) afios y deberan pagar una multa de cien mil (100.000) a
trescientos mil (300.000) pesos, a discrecion del tribunal. La accién penal prescribe en un plazo de
tres (3) afios contados a partir de la comision del delito.'*®

En caso de infraccion de una marca de fabrica o de comercio, se impondra una sancion penal
de privacion de libertad durante un periodo de dos (2) afios a cinco (5) afios y una multa de cincuenta
mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona considerada culpable de dicha infraccién,
de competencia desleal o de utilizacion de una denominacion de origen falsa.'”

En caso de infraccion del derecho de autor, el infractor de este derecho o toda persona que
contribuya a cometer la infraccion o instigue al infractor a cometerla sera culpable de un delito que se
castigara con las siguientes sanciones: a) pena de prisién de uno (1) a tres (3) afios y multa de
cincuenta mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos por el primer delito; b) pena de prision
de tres (3) afios y un (1) dia a seis (6) afios y multa de ciento cincuenta mil (150.000) a quinientos mil
(500.000) pesos por el segundo delito; ¢) pena de prisién de seis (6) afios y un (1) dia a nueve (9)
afios y multa de quinientos mil (500.000) a un millén quinientos mil (1.500.000) pesos por el tercer
delito y los siguientes; y d) en todos los casos, pena de prision subsidiaria si existe insolvencia.'™

Las resoluciones de los tribunales de distrito en los casos penales por infraccion pueden
recurrirse ante el Tribunal de Apelacién y el Tribunal Supremo.*

C) Medidas administrativas

Los casos administrativos en los que intervenga una violacién de derechos de propiedad
intelectual podran ser sometidos a los siguientes 6rganos administrativos.

A. La Oficina de Propiedad Intelectual, a través de la Oficina de Asuntos Juridicos, ejerce la
jurisdiccion inicial en las demandas administrativas por infraccion de derechos de propiedad

187 |_ey de la Republica N° 8293 (1997), secciones 216.1 y 216.2.
168 Revised Rules of Court, reglas 41y 56.

169 |_ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 84.

70| ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 170.

1 ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 217.1.

172 Revised Rules of Court, reglas 124 y 125.
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intelectual si los dafios totales reclamados no son inferiores a doscientos mil (200.000) pesos. En el
curso del procedimiento, podra decretarse el embargo y se podran dictar mandamientos preliminares
y/o 6rdenes de limitacion temporales. El Director de Asuntos Juridicos podra castigar por desacato a
quienes hagan caso omiso de las 6rdenes 0 mandamientos dictados en el curso del procedimiento.!”

Tras una investigacion formal, el Director de Asuntos Juridicos podra imponer una o varias de
las siguientes sanciones administrativas: i) la emision de una orden de abstencién y desistimiento en
la que se especifiquen los actos que el demandado se abstendra de cometer o de los que desistird;
ii) la aceptacion de un compromiso voluntario de cumplimiento o desistimiento, segin se imponga;
iii) la confiscacion de los productos que constituyan el cuerpo del delito; iv) el decomiso de la
parafernalia y de todas las propiedades reales y personales utilizadas en la comision del delito; v) la
imposicién de multas administrativas por el importe que el Director de Asuntos Juridicos estime
razonable, que en todo caso no sera inferior a cinco mil (5.000) pesos ni superara los ciento cincuenta
mil (150.000) pesos, y de una multa adicional de mil (1.000) pesos por dia que se mantenga la
infraccion; vi) la anulacién de todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por
el demandado de la Oficina; vii) la retencién de todos los permisos, licencias, autorizaciones o
registros que haya de obtener el demandado de la Oficina; viii) la evaluacion de los dafios; ix) la
censura; y x) otras penas o sanciones analogas.'™

Las decisiones del Director de la Oficina de Asuntos Juridicos en los casos administrativos
que implican una infraccidn de la propiedad intelectual pueden recurrirse ante el Director General de
la Oficina de Propiedad Intelectual.'” Las decisiones de éste pueden recurrirse ante el Tribunal de
Apelacion y, en Gltimo término, ante el Tribunal Supremo.'"

B. Corresponde al Ministerio de Comercio e Industria la jurisdiccion inicial en las reclamaciones
por infraccion de derechos de propiedad intelectual, independientemente del importe total reclamado
por los dafios causados o de si no se reclama indemnizacion alguna. EI Ministro de Comercio e
Industria puede penalizar el desacato directo o indirecto y emitir subpoena duces tecum y subpoena
ad testificandum.*”’

Tras una investigacion formal, el Ministro de Comercio e Industria puede imponer una o
varias de las siguientes sanciones administrativas: i) la emision de una orden de abstencién y
desistimiento, en la que se especifiquen los actos que el demandado se abstendra de cometer y de los
que desistira; ii) la aceptacion de un compromiso voluntario de cumplimiento o desistimiento, segun
se imponga; iii) la confiscacion de los productos que constituyan el cuerpo del delito; iv) el
decomiso de la parafernalia y de todas las propiedades reales y personales utilizadas en la comision
del delito; v) la imposicién de multas administrativas por el importe que el Director de Asuntos
Juridicos estime razonable, que en todo caso no sera inferior a cinco mil (5.000) pesos ni superara los
ciento cincuenta mil (150.000) pesos y de una multa adicional de mil (1.000) pesos por dia que se
mantenga la infraccién; vi) la anulacion de todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros
obtenidos por el demandado de la Oficina; vii) la retencion de todos los permisos, licencias,

173 | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 10.2 [al.
74| ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 10.2 [b].
175 ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 7 [b].
176 Rules of Court, reglas 42 y 45.

" Orden del Ejecutivo N° 913 [1983], articulo 1ll, secciones 4 y 5; Orden Administrativa del
Departamento 01 [2000].
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autorizaciones o registros que haya de obtener el demandado de la Oficina; viii) la evaluacién de los
dafios; ix) la censura; y x) otras penas o sanciones analogas.'’®

Las decisiones del Ministro de Comercio e Industria pueden recurrirse ante la Oficina del
Presidente.'”

C. La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdiccion sobre las infracciones de la ley

relacionadas con los videogramas, con inclusion de aquellas que implican la violacidn del derecho de
180

autor.

Se impondran las siguientes sanciones administrativas a las personas consideradas culpables
de violacion del derecho de autor: i) clausura, revocacion de la licencia comercial y/o del permiso
comercial y confiscacion de los videogramas implicados en las violaciones; y ii) multa de seis mil
(6.000) a cien mil (100.000) pesos.™™

Las decisiones de la Junta Normativa de los Videogramas pueden recurrirse ante la Oficina
del Presidente.'®

47. Sirvanse explicar si la legislacion de su pais contempla un mecanismo para recurrir
contra las decisiones administrativas definitivas ante los érganos judiciales.

Las leyes de Filipinas contemplan el recurso contra las decisiones administrativas definitivas
ante los organos judiciales. Las decisiones del Director de Asuntos Juridicos de la Oficina de
Propiedad Intelectual en los casos de violacion de derechos de propiedad intelectual en los que los
dafos y perjuicios totales reivindicados no son inferiores a doscientos mil (200.000) pesos y en los de
peticion de cancelacién de una marca, patente, modelo de utilidad o dibujo 0 modelo industrial, de
oposicion al registro de una marca y de concesion de licencias obligatorias pueden recurrirse ante el
Director General de la Oficina de Propiedad Intelectual.®® Las decisiones de éste pueden recurrirse
ante el Tribunal de Apelacion y, en Gltimo término, ante el Tribunal Supremo.*®*

48. Sirvanse describir cdmo autoriza la legislacion de su pais a los jueces a ordenar la
presentacion de pruebas por la parte contraria. Sirvanse facilitar informacion precisa acerca
de las medidas que se adoptan para garantizar la proteccion de la informacién confidencial.

Las autoridades judiciales podran ordenar la emision de una subpoena ad testificandum por la
gue se requiera a la otra parte que comparezca y testifique ante el tribunal, o de una subpoena duces
tecum por la que se requiera a la otra parte que presente y aporte pruebas documentales que obren en

18 Orden del Ejecutivo N° 913, seccién 6.

179 Orden del Ejecutivo N° 913, seccién 13.

180 Decreto Presidencial 1987, capitulo 1X, seccién 21A[2].
181 Decreto Presidencial 1987, secciones 21A[1] y 21B[1].
182 Circular Memorando N° 98-00, regla IX, seccion 1.

183 ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 7 [b].

184 Rules of Court, reglas 42 y 45.
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su poder. Sin embargo, es posible que el tribunal no dicte esta orden cuando las pruebas sean
incriminatorias, confidenciales, privilegiadas, insustanciales o irrelevantes.'®

El tribunal podra ordenar a instancia de una de las partes que se curse una citacion para que el
testimonio de la otra parte se efectie en forma de declaracion jurada previo examen oral o
interrogatorio por escrito.’® EI declarante podra ser interrogado en relacién con cualquier asunto de
interés para la accidn, incluida la existencia, la naturaleza o la localizacién de documentos y la
identidad de personas que conozcan hechos relevantes.*®

El tribunal podra dictar también una orden de presentacién o inspeccion de documentos u
objetos a instancia de una de las partes. La orden podra exigir a la otra parte que facilite los
documentos designados que obren en su poder, que no sean privilegiados y que sean significativos
para la accién, y que permita su inspeccion y copia.'®

La informacién confidencial presentada como prueba en el procedimiento pasa a formar parte
del expediente del asunto y podra ser examinada por el pdblico. No obstante, las autoridades
judiciales podran impedir que partes no interesadas examinen los expedientes judiciales si su
prop6sito es meramente satisfacer su curiosidad.*®

49. Sirvanse citar las disposiciones de la legislacion de su pais que autorizan a los jueces a
ordenar a un demandado que desista de una infraccién.

a) Embargo preliminar

Al comienzo de la accidn o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el
demandante o cualquier parte autorizada podra hacer que se embargue la propiedad de la parte
contraria como garantia del cumplimiento de una sentencia condenatoria.'®

Los Unicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo
preliminar son una declaracién jurada por escrito y el depésito de una fianza por el solicitante. No se
precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco una vista de la solicitud, pues el tiempo que
supondria la vista podria bastar para permitir al demandado evadir la justicia o disponer de su
propiedad antes de la emision del mandamiento judicial de embargo preliminar.'*!

b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitacién temporal

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la accion o procedimiento antes de la
emision de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte 0 a un

185 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 21, seccién 1; regla 23, seccién 2.
188 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 23, seccién 1.
187 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 23, seccién 2.
188 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 27, seccién 1.
189 Rules of Court, regla 132, secciones 19y 20 a); regla 135 2).
190 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, seccién 1.

191 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, seccién 3.
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tribunal, a un organismo o0 a una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos determinados.
Puede imponer también la ejecucion de un acto o actos determinados, en cuyo caso se denomina
requerimiento imperativo preliminar.'®

La parte agraviada puede solicitar un mandamiento judicial preliminar presentando ante el
tribunal competente una reclamacion confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la
fianza exigida.'%

El tribunal podra emitir ex parte una orden de limitacion temporal con una vigencia de setenta
y dos (72) horas contadas a partir de la notificacién a la parte o persona requerida si se trata de
cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a dafos irreparables para
el solicitante. En este periodo, el tribunal procedera a celebrar una vista oral para determinar la
correccién de la medida cautelar. Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte
(20) dias y no puede dictarse sin una vista. El periodo de veinte (20) dias incluye la orden restrictiva
de setenta y dos (72) horas. No obstante, si la dicta el Tribunal de Apelacion, la orden de limitacion
temporal estara en vigor durante sesenta (60) dias a partir de la notificacion a la parte requerida. Una
orden restrictiva dictada por el Tribunal Supremo tendra vigencia hasta nueva orden.**

c) Incautacion y destruccién

A peticion del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de
venta y otros documentos relativos a las ventas.'*®

Asimismo, las mercancias infractoras pueden ser destruidas sin indemnizacion mientras esta
pendiente el asunto.'%

d) Decomiso e incautacion

Con objeto de garantizar la conservacion de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento de
los casos relativos a una violacion de derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo esta
estudiando la posibilidad de agregar el siguiente texto propuesto al reglamento judicial:

"MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS EN
ACCIONES POR INFRACCION

ARTICULO 1. Medidas provisionales y preventivas - El tribunal podra ordenar la adopcion
de medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas a:

a) impedir que se produzca la infraccién de cualquier derecho de propiedad intelectual vy,
en particular, impedir el ingreso de mercancias en los circuitos comerciales de su jurisdiccion, incluso
inmediatamente después del despacho de aduana;

192 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccién 1.
193 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccién 3.
194 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccién 5.
195 ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 156.2.

19 | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 216.1 d).
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b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion.

La resolucion de establecer medidas provisionales y preventivas incluird, sin limitarse a ello,
la confiscacion e incautacion de los articulos constitutivos de la infraccion y de los instrumentos
utilizados para cometerla.

ARTICULO 2. Solicitud y promulgacion de la resolucion - El tribunal resolvera en el plazo
de 24 horas a partir de la presentacion de una solicitud confirmada y, cuando ello sea conveniente,
ordenard la adopcion de medidas provisionales y preventivas sin haber oido a la otra parte, en
particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause dafio irreparable al titular de los
derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destruccién de pruebas.

ARTICULO 3. Declaracion jurada por escrito y fianza requerida - EI demandante y/o sus
testigos presentaran y aportaran en su declaracion jurada por escrito las pruebas de que
razonablemente dispongan, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el
demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de
infraccion.  El demandante deberd facilitar al tribunal los deméas datos necesarios para la
identificacion de los productos en cuestién por el oficial de justicia u otra autoridad gubernamental
que ejecute la orden.

Ademas, el demandante depositara una fianza en efectivo, que podré presentarse en forma de
cheque de caja o de gerencia, y cuyo importe determinara el tribunal, que se destinara a sufragar todas
las costas de la parte contraria que se fijen judicialmente y todos los dafios que ésta pueda sufrir a
causa de la resolucion, si el tribunal resuelve definitivamente que el demandante no tiene derecho a
solicitarla.

Sin embargo, un demandante sin recursos econémicos podra presentar una fianza de caucion
en lugar de una fianza en efectivo.

ARTICULO 4. Resolucion dictada sin haber oido a la otra parte - Cuando la resolucion se
dicte sin haber oido a la otra parte, las partes afectadas recibirdn una copia de la misma, junto con su
orden de ejecucion. El oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que haya ejecutado la orden
remitird un informe en el plazo de cinco (5) dias al tribunal que dict6 la resolucién, y en caso de
confiscacién e incautacion de articulos, presentard una descripcion completa de las diligencias
practicadas y el inventario completo de los articulos confiscados e incautados

A instancias del demandado, podra someterse a vista judicial la decision sobre la
modificacion, revocacion o confirmacion de la resolucion.

ARTICULO 5. Revocacion de la resolucion - Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo inmediatamente anterior, a instancias del demandado la resolucion se revocara o
quedara de otro modo sin efecto y el articulo confiscado e incautado sera devuelto con caracter
inmediato si no se incoa ninguna accion ante el tribunal o la autoridad competente en un plazo de
treinta y un (31) dias naturales contados a partir de la fecha de emision de la resolucién.

ARTICULO 6. Resarcimiento con cargo a la fianza - En los casos en que las medidas
provisionales y preventivas sean revocadas o caduquen por accion u omision del demandante, o en
aquellos en que posteriormente se determine que no hubo infraccion o amenaza de infraccién de un
derecho de propiedad intelectual, el tribunal, a instancias del demandado y después de una vista oral,
podré ordenar al demandante que indemnice al demandado, con cargo a la fianza depositada por el
demandante, por los dafios personales o materiales causados por la emision y ejecucion de la
resolucion."
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50. Sirvanse citar las disposiciones de la legislacion de su pais que autorizan a los jueces a
ordenar el pago al titular del derecho de un resarcimiento adecuado para compensarlo por los
dafios sufridos.

En caso de infraccion de una patente, el tribunal podré fijar una indemnizacion no superior a
tres (3) veces el importe de los dafios reales sufridos.”®’ Si no es posible cuantificar los dafios, el
tribunal podra fijar una indemnizacion equivalente a un canon razonable.™®

En cuanto a la infraccién de marcas de fabrica o de comercio, el tribunal podré fijar una
indemnizacion equivalente al beneficio razonable o al beneficio que el demandado haya obtenido
efectivamente a raiz de la infraccion. Si no es posible cuantificar los dafios, fijara una indemnizacion
equivalente a un porcentaje de las ventas brutas del demandado. La indemnizacion por dafios podra
doblarse si existe un intento real de engafiar al ptblico o de defraudar al demandante.'*®

Con respecto a la infraccion del derecho de autor, el tribunal podra fijar una indemnizacién
por los dafios reales sufridos, que incluya los beneficios que haya podido obtener el infractor debido a
la infraccion, o los dafios que puedan considerarse justos a la luz de las circunstancias.?®

El tribunal también podré ordenar el pago de los honorarios de los abogados y otras variantes
de dafios, como los dafios morales, nominales, moderados, liquidados y ejemplares derivados de los
actos delictivos del demandado.”®

51. Sirvanse indicar qué disposiciones de la legislacion de su pais autorizan a los jueces a
ordenar que el infractor pague los gastos del titular del derecho.

En caso de infraccion del derecho de autor, el tribunal podrd ordenar al infractor o al
demandado que pague al titular del derecho de autor o a sus cesionarios o herederos una
indemnizacion por los dafios reales que pueda haber sufrido debido a la infraccién, que incluya las
costas judiciales y otros gastos, asi como los beneficios que el infractor pueda haber obtenido debido a
la infraccion, y al demostrar la existencia de beneficios, el demandante solo estard obligado a
demostrar la existencia de ventas y el demandado debera aportar pruebas de cada elemento de los
costos que pretenda haber tenido o, en lugar de la indemnizacion por los dafios reales y los beneficios,
debera pagar la indemnizacion que el tribunal estime justa, que se considerara una sancién.”®?

En los casos relativos a patentes, el titular de la patente podra incoar una accion civil a fin de
recibir del infractor una indemnizacion por los dafios sufridos debido a la infraccion, ademas de los

197 ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 76.4.

1% | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 76.3.

199 ey de la Republica N° 8293 (1997), secciones 156.1 y 156.3.
20| ey de la RepuUblica N° 8293 (1997), secci6n 216 b).

21| ey de la Republica N° 8293 (1997), secciones 216 ) y 76.2; Ley de la Reptblica N° 386 (1949),
articulos 2216 a 2235.

202 | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 216.1 [b].
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honorarios de los abogados y otros gastos derivados del litigio y de la obtencion de un mandamiento
judicial 2®

Los honorarios de los abogados y los gastos derivados del litigio distintos de las costas
judiciales pueden recuperarse en algunos casos, entre otros:

a) cuando se conceden dafios ejemplares;

b) cuando el demandado actué con mala fe evidente y flagrante, negandose a satisfacer
la reclamacion valida, justa y exigible del demandante;

C) en una accién independiente de responsabilidad civil derivada de un delito;

d) en cualquier otro caso en el que el tribunal considere justo y equitativo que se
recuperen los honorarios de los abogados y los gastos derivados del litigio.

En todos los casos, los honorarios de los abogados y los gastos derivados del litigio deben ser
razonables.”®*

52. Sirvanse explicar si los jueces tienen la facultad de ordenar que las mercancias
infractoras se aparten de los circuitos comerciales o sean destruidas y de qué modo.

En caso de infraccién de una patente, a discrecion del tribunal, se podra ordenar que los
productos implicados en la infraccion y los materiales y equipos utilizados predominantemente para
cometerla se aparten de los circuitos comerciales o se destruyan sin compensacion.?®

En caso de infraccién de una marca de fabrica o de comercio, el tribunal podra ordenar que
los productos declarados infractores se aparten de los circuitos comerciales sin compensacion de
ningun tipo de tal manera que se evite perjudicar al titular del derecho o se destruyan; y todas las
etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que obren en poder del
demandado y que lleven la marca registrada o el nombre comercial o cualquier reproduccion,
falsificacion, copia o imitacion coloreable de los mismos y todas las placas, moldes, matrices y otros
medios para fabricarlos se entregaran y destruiran.?®

En caso de infraccién del derecho de autor, el tribunal podra ordenar la entrega bajo
juramento, para su destruccion sin compensacién alguna, de todas las copias o dispositivos
infractores, asi como de todas las placas, moldes u otros medios para realizar esas copias
infractoras.?”’

53. Sirvanse indicar qué disposiciones de la legislacion de su pais autorizan a los jueces a
indemnizar a un demandado en caso de abuso por parte del demandante.

203 | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 76.2.
2% New Civil Code (1949), articulo 2208.

205 | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 76.5.
206 | ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 157.1.

207 |_ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 216.1. d).
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En cualquier accion civil en la que el demandante haya incluido una solicitud de emision de
una orden de limitacion temporal y/o un mandamiento preliminar, el demandado indebidamente
limitado u objeto del mandamiento podra recuperar los dafios sufridos del solicitante y/o el
demandante, que habra de depositar una fianza para garantizar que pagara al demandado todos los
dafos que éste pueda sufrir debido al mandamiento judicial o a la orden de limitacion temporal si el
tribunal decide finalmente que el solicitante no tenia derecho a pedir que se adoptaran esas
medidas.?®®

54. Sirvanse explicar como se aplica en la legislacion de su pais el articulo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

Las medidas provisionales previstas en el articulo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican
de conformidad con las siguientes normas:

a) Embargo preliminar

Al comienzo de la accién o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el
demandante o cualquier parte autorizada podra hacer que se embargue la propiedad de la parte
contraria como garantia del cumplimiento de una sentencia condenatoria.”®®

Los Unicos requisitos necesarios para que se dicte el mandamiento judicial de embargo
preliminar son una declaracién jurada por escrito y el depésito de una fianza por el solicitante. No se
precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco una vista de la solicitud, pues el tiempo que
supondria la vista podria bastar para permitir al demandado evadir la justicia o disponer de su
propiedad antes de la emision del mandamiento judicial de embargo preliminar.?*

b) Mandamiento judicial preliminar/orden de limitacién temporal

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la accién o el procedimiento antes de la
emision de la sentencia o de la orden definitiva en virtud de la cual se requiere a una parte 0 a un
tribunal, a un organismo o0 a una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos determinados.
Puede imponer también la ejecucion de un acto o actos determinados, en cuyo caso se denomina
requerimiento imperativo preliminar.?"*

La parte agraviada puede solicitar un mandamiento judicial preliminar presentando ante el
tribunal competente una reclamacion confirmada que refleje los motivos de la misma y depositando la
fianza exigida.?'

El tribunal podra emitir ex parte una orden de limitacion temporal con una vigencia de setenta
y dos (72) horas contadas a partir de la notificacion a la parte o persona requerida si se trata de
cuestiones de extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a dafos irreparables para
el solicitante. En este periodo, el tribunal procedera a celebrar una vista oral para determinar la

208 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccion 4 b).
209 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, seccion 1.
219 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, seccion 3.
211 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccion 1.

212 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccion 3.
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correccién de la medida cautelar. Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte
(20) dias y no puede emitirse sin una vista. El periodo de veinte (20) dias incluye la orden restrictiva
de setenta y dos (72) horas. No obstante, si la dicta el Tribunal de Apelacion, la orden de limitacion
temporal estard en vigor durante sesenta (60) dias a partir de la notificacién a la parte requerida.
Una orden restrictiva dictada por el Tribunal Supremo tendra vigencia hasta nueva orden.*?

Procedimientos comunes a los recursos antes mencionados

Tanto el embargo preliminar como el mandamiento judicial preliminar/la orden de limitacion
temporal se inician mediante la presentacion de una peticion confirmada ante el tribunal competente y
el depésito de una fianza.®** EI solicitante debe demostrar los hechos que le dan derecho a la
reparacion solicitada.

En ambos casos la fianza depositada por el solicitante sirve de garantia para la parte contraria
y responde de los dafios y costas que puedan adjudicarse a esa parte a causa del recurso provisional.

c) Incautacion y destruccién

A peticion del demandante, el tribunal puede incautarse durante el proceso de facturas de
venta y otros documentos relativos a las ventas.?™

Asimismo, las mercancias infractoras pueden ser destruidas sin indemnizacion mientras esta
pendiente el asunto.?*®

d) Decomiso e incautacion

Con objeto de garantizar la conservacion de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento de
los casos relativos a una violacion de derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo esta
estudiando la posibilidad de agregar el siguiente texto propuesto al reglamento judicial:

"MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS
EN ACCIONES POR INFRACCION

ARTICULO 1. Medidas provisionales y preventivas - El tribunal podra ordenar la adopcion
de medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infraccion del derecho de propiedad intelectual, y en
particular, evitar el ingreso de mercancias en los circuitos comerciales de su jurisdiccion, inclusive
inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion.

213 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 58, seccion 5.
214 Revised rules of Civil Procedure (1997), regla 57, secciones 1y 3; regla 58, seccion 4.
213 | ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 156.2.

216 | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 216.1 d).
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La resolucion de establecer medidas provisionales y preventivas incluird, sin limitarse a ello,
la confiscacién e incautacion de los articulos constitutivos de la infraccién y de los instrumentos
utilizados para cometerla.

ARTICULO 2. Solicitud y promulgacion de la resolucion - El tribunal resolvera en el plazo
de 24 horas a partir de la presentacion de una solicitud confirmada y, cuando ello sea conveniente,
ordenard la adopcion de medidas provisionales y preventivas sin haber oido a la otra parte, en
particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause dafio irreparable al titular de los
derechos o cuando haya un riesgo demostrable de destruccién de pruebas.

ARTICULO 3. Declaracion jurada por escrito y fianza requerida - EI demandante y/o sus
testigos presentardn y aportaran en su declaracion jurada por escrito las pruebas de que
razonablemente dispongan, con el fin de establecer con un grado suficiente de certidumbre que el
demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de
infraccion.  El demandante debera facilitar al tribunal los demas datos necesarios para la
identificacion de los productos en cuestion por parte del oficial de justicia u otra autoridad
gubernamental que ejecute la orden.

Ademas, el demandante depositara una fianza en efectivo, que podra presentarse en forma de
cheque de caja o de gerencia, y cuyo importe determinard el tribunal, que se destinaré a sufragar todas
las costas de la parte contraria que se fijen judicialmente y todos los dafios que ésta pueda sufrir a
causa de la resolucion, si el tribunal resuelve definitivamente que el demandante no tiene derecho a
solicitarla.

Sin embargo, un demandante sin recursos econdémicos podra presentar una fianza de caucion
en lugar de una fianza en efectivo.

ARTICULO 4. Resolucion dictada sin haber oido a la otra parte - Cuando la resolucion se
dicte sin haber oido a la otra parte, las partes afectadas recibiran una copia de la misma, junto con su
orden de ejecucion. El oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que haya ejecutado la orden
remitira un informe en el plazo de cinco (5) dias al tribunal que dict6 la resolucién y, en caso de
confiscacién e incautacion de articulos, presentard una descripcion completa de las diligencias
practicadas y el inventario completo de los articulos confiscados e incautados.

A instancias del demandado, podrd someterse a vista judicial la decision sobre la
modificacion, revocacion o confirmacion de la resolucion.

ARTICULO 5. Revocacion de la resolucion - Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo precedente, a instancia del demandado la resolucién se revocara o quedara de otro
modo sin efecto y el articulo confiscado e incautado sera devuelto con carcter inmediato si no se
incoa ninguna accion ante el tribunal o la autoridad competente en un plazo de treinta y un (31) dias
naturales contados a partir de la fecha de emisién de la resolucién.

ARTICULO 6. Resarcimiento con cargo a la fianza - En los casos en que las medidas
provisionales y preventivas sean revocadas o caduquen por accién u omision del demandante, o en
aquellos en que posteriormente se determine que no hubo infraccion o amenaza de infraccién de un
derecho de propiedad intelectual, el tribunal, a instancia del demandado y después de una vista oral,
podra ordenar al demandante que compense al demandado, con cargo a la fianza depositada por el
demandante, por los dafios personales o materiales causados por la emision y ejecucion de la
resolucion.”
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55. Sirvanse identificar a las autoridades competentes de su jurisdiccion que reciben de los
titulares de derechos las peticiones de que se solicite la suspension del despacho de las
mercancias falsificadas por las autoridades aduaneras.

La Oficina de Aduanas es la autoridad competente para la aplicacion de la ley en la frontera.
La legislacién aplicable es el Arancel y Cadigo de Aduanas de Filipinas y la Orden Administrativa de
Aduanas N° 7-93, que se promulgé para la prevencién de la importacion de bienes o productos que
supongan una infraccion.

56. Sirvanse indicar si existen procedimientos para suspender la exportacién de mercancias
falsificadas.

Existe la posibilidad de hacer uso de un mandamiento judicial (pregunta N° 49) y de recurrir
a las facultades generales de la Oficina de Aduanas para dictar 6rdenes de alerta en relacién con la
exportacion indebida.

57. Sirvanse indicar qué disposiciones de la legislacion de su pais autorizan a las autoridades
competentes a ordenar la destruccion o eliminacion de las mercancias infractoras.

Las disposiciones de la legislacion de Filipinas que autorizan a las autoridades competentes a
ordenar la destruccion o eliminacion de las mercancias infractoras son las siguientes:

En una accion civil por infraccion, a discrecion del tribunal se podrd ordenar que los
productos implicados en la infraccion y los materiales y equipos utilizados predominantemente para
cometerla se aparten de los circuitos comerciales o se destruyan sin compensacion.?!’

En toda accién derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violacion del
derecho del titular de una marca registrada, el tribunal podra ordenar que los productos declarados
infractores se aparten de los circuitos comerciales sin compensacion de ningun tipo de tal manera que
se evite perjudicar al titular del derecho o se destruyan; vy todas las etiquetas, signos, grabados,
envases, envoltorios, recipientes y anuncios que obren en poder del infractor y que lleven la marca
registrada o el nombre comercial o cualquier reproduccidn, falsificacion, copia o imitacién coloreable
de los misrzrggs y todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos se entregaran y se
destruiran.

Toda persona que infrinja un derecho protegido en virtud de esta Ley estard obligada a
entregar bajo juramento, para su destruccion sin compensacion alguna, todas las copias o dispositivos
infractores, asi como todas las placas, moldes u otros medios para realizar esas copias infractoras,
segun ordene el tribunal. En una accion por infraccion, el tribunal también podré ordenar la
confiscazcligén e incautacion de cualquier articulo que pueda servir de prueba en el procedimiento
judicial.

58. Sirvanse indicar si la legislacion de su pais contempla una excepcién en el caso de las
importaciones de minimis.

217 ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 76.5.
218 | ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 157.

29| ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 216.2.
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La importacién por un particular de un ejemplar de una obra para sus fines personales se
permitird sin la autorizacion del autor o el titular del derecho de autor en las circunstancias siguientes:

a) Cuando no estén disponibles ejemplares de la obra en Filipinas, y
i) no se importe mas de un (1) ejemplar destinado exclusivamente al uso
individual;
i) la importacion se realice por orden del Gobierno de Filipinas y para su uso; o
iii) la importacion, que no sera de mas de tres (3) de esos ejemplares o

reproducciones en una factura, no se realice con fines de venta sino
Unicamente para el uso de una sociedad o institucién religiosa, caritativa o
educativa debidamente constituida en sociedad o registrada, con fines de
estimulo de las bellas artes o con destino a una escuela, facultad o universidad
publica o una biblioteca publica gratuita de Filipinas.

b) Cuando esos ejemplares formen parte de la biblioteca y el equipaje personal de
personas o familias procedentes de paises extranjeros y no estén destinados a la venta;
a condicion de que los ejemplares no sean mas de tres (3).%%

59. Sirvanse explicar como se aplica en la legislacion de su pais el articulo 61 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

Las siguientes disposiciones de las leyes y reglamentos de Filipinas fueron promulgadas para
aplicar el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC:

I En lo tocante a la prescripcion de que los Miembros establezcan procedimientos penales al
menos para los casos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva
del derecho de autor a escala comercial, las disposiciones pertinentes son las siguientes:

a) Existen acciones y sanciones penales en los siguientes casos de violacion de los derechos de
propiedad intelectual:

. infraccion de una patente, modelo de utilidad o dibujo o modelo industrial®®*;
. infraccion del derecho de autor y derechos conexos®?;
. infraccion de marcas de fabrica o de comercio, marcas de servicios e indicaciones

geograficas?®;

220 | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 190.1.
221 | ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 84, seccién 108 y seccién 119.
222 |_ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 217.

223 |_ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 170.
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. competencia desleal??*;
. denominacién de origen falsa/descripcion o declaracion falsa®;
. reproduccion de arte cinematogréfico®®;
. pirateria.””’

b) Las disposiciones penales de la Ley de la Republica N° 8293 (Cddigo de Propiedad Intelectual
de Filipinas) relativas al procesamiento por violacion de los derechos de propiedad intelectual y a las
sanciones correspondientes son las siguientes:

i) Segun la Ley de Patentes

Si el infractor o alguien en connivencia con él reincide en la infraccién una vez dictada
sentencia por el tribunal contra el infractor, los autores del delito, sin perjuicio de la
posibilidad de que se incoe una accion civil por dafios y perjuicios contra ellos, seran
penalmente responsables y, tras la sentencia condenatoria, serdn castigados con pena de
prision de seis (6) meses a tres (3) afios y/o se les impondra una multa de cien mil (100.000) a
trescientos mil (300.000) pesos, a discrecion del tribunal. La accién penal aqui prevista
prescribira al cabo de tres (3) afios contados a partir de la comision del delito.??

i) Segun la Ley sobre Marcas de Fabrica o de Comercio, Marcas de Servicios y
Nombres Comerciales

Con independencia de las sanciones civiles y administrativas impuestas por la ley, se
impondra una sancién penal de dos (2) a cinco (5) afios de prision y multa de cincuenta mil
(50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona declarada culpable de cometer algunos
de los actos mencionados en la seccion 155 (Infraccion), la seccion 168 (Competencia
desleal) y la seccion 169.1 (Denominacion de origen falsa, Descripcion o declaracion falsa).??

iii) Segun la Ley de Derecho de Autor
Toda persona que infrinja un derecho amparado por las disposiciones de la parte IV de la
presente ley (Ley de Derecho de Autor) o que contribuya a cometer la infraccion o instigue a

cometerla sera culpable de un delito que se castigara con las siguientes sanciones:

o pena de prision de un (1) afio a tres (3) afios y multa de cincuenta mil (50.000) a
ciento cincuenta mil (150.000) pesos por el primer delito.

224 ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 170.
225 | ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 170.
226 Decreto Presidencial N° 1987, secciones 7y 9.

227 |_ey de la Republica N° 8792 (2000), secci6n 33 b).
228 | ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 84.

229 |_ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 170.
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) pena de prision de tres (3) afios y un (1) dia a seis (6) afios y multa de ciento cincuenta
mil (150.000) a quinientos mil (500.000) pesos por el segundo delito.

) pena de prisién de seis (6) afios y un (1) dia a nueve (9) afios y multa de quinientos

mil (500.000) a un millén quinientos mil (1.500.000) pesos por el tercer delito y los

siguientes.

En todos los casos, pena de prision subsidiaria si existe insolvencia.?*

Al fijar el nimero de afios de prision y el importe de la multa, el tribunal tendra en cuenta el
valor de los materiales infractores que ha elaborado o fabricado el demandado y los dafios

sufridos por el titular a causa de la infraccion.

231

Toda persona que, si existe un derecho de autor sobre una obra, tenga en su poder un articulo
del que sepa, o deberia saber, que es una copia infractora de la obra, con los siguientes fines:

a)

b)

c)

venta, arrendamiento para alquiler, oferta para la venta o exposicion para la
venta o alquiler del articulo;

distribucién del articulo con fines comerciales u otros, en una medida que
perjudique los derechos del titular del derecho de autor sobre la obra; o

exposicion comercial del articulo en publico; seré culpable de delito y, tras la
sentencia condenatoria, sera castigada con pena de prision y multa, segin lo
indicado.?

iv) Con arreglo a la Ley de Comercio Electrdnico (Ley de la Republica N° 8792)

Los siguientes actos seran sancionados con las multas y/o las penas de prisién que se indican:

a)

b)

el acceso no autorizado a un sistema/servidor informatico o sistema de
informacién y comunicacién o la intromision en el mismo; o cualquier
acceso al mismo con fines de corrupcidn, alteracién, robo o destruccion en el
gue se utilice un ordenador u otros dispositivos de informacion o
comunicacion similares sin el conocimiento y el consentimiento del
propietario del ordenador o del sistema de informacion y comunicacion,
incluida la introduccidn de virus informaticos y similares, que desemboque en
la corrupcion, la destruccion, la alteracion, el robo o la pérdida de mensajes
de datos electronicos o documentos electrénicos, se castigara con una multa
méxima de cien mil (100.000) pesos, una sancion acorde con los dafios
sufridos y pena de prisidn obligatoria de seis (6) meses a tres (3) afios;

la pirateria o copia, reproduccion, divulgacion, distribucion, importacion, uso,
eliminacion, alteracion, sustitucion, modificacién, almacenamiento, carga,
descarga, comunicacion, puesta a disposicion del publico o difusién no
autorizadas de material protegido, firmas electronicas u obras sujetas al

%0 | ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 217.1.

31 ey de la Republica N° 8293 (1997), seccion 217.2.

232 |_ey de la Republica N° 8293 (1997), seccién 217.3.
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derecho de autor, inclusive de grabaciones de sonido o fonogramas protegidos
por la ley o de material informativo sobre obras protegidas, mediante el uso
de redes de telecomunicaciones, por ejemplo, aunque no Unicamente, de
Internet, de modo que infrinja derechos de propiedad intelectual, se castigara
con una multa maxima de cien mil (100.000) pesos, una sancién acorde con
los dafios sufridos y pena de prision obligatoria de seis (6) meses a tres (3)
afios;

la violacién de la Ley de Consumo o Ley de la Republica N° 7394 y de otras
leyes aplicables o pertinentes mediante transacciones realizadas a través de
mensajes de datos electronicos o documentos electronicos o cubiertas por
esos mensajes 0 documentos se penalizara con las sanciones previstas en
dichas leyes.

Il. En cuanto a los recursos que comprenden la confiscacion, el decomiso y la destruccion de las
mercancias infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la
comisién del delito, las disposiciones pertinentes son las siguientes.

En toda accién derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violacion del
derecho del titular de una marca registrada, el tribunal podra ordenar lo siguiente:

los productos infractores se destruirdn sin compensacion de ningdn tipo o se apartaran
de los circuitos comerciales de tal manera que se evite perjudicar al titular del
derecho;

todas las etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que
obren en poder del infractor y que lleven la marca registrada o el nombre comercial o
cualquier reproduccidn, falsificacion, copia o imitacion coloreable de los mismos y
todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos se entregaran y

destruiran.

233

Con respecto a los productos falsificados, no bastard con retirar la marca de fabrica o de
comercio que ostenten, excepto en casos excepcionales que determinaran los reglamentos, para
permitir su ingreso en los circuitos comerciales.”**

Podra dictarse una orden de busqueda y confiscacion de los bienes personales:

a)
b)

c)

objeto del delito;

robados u objeto de apropiacion indebida y otros productos o frutos del delito;

utilizados o destinados a ser utilizados como medios para cometer un delito.

235

Los productos confiscados en virtud de la orden de busqueda serdn conservados por el
organismo responsable de la observancia de la ley que ejecute dicha orden. EI tribunal ordenara lo

2% |_ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 157.

%4 ey de la Republica N° 8293 (1997), secci6n 157.2.

2% Revised rules on Criminal Procedure, regla 126, seccion 3.
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gue se debe hacer con los productos confiscados. El titular del derecho de propiedad intelectual podra
aceptar la realizacion de un inventario o de fotografias de los productos confiscados.

Cuando la accion penal conlleve una accion civil, la parte agraviada podra obtener el embargo
de la propiedad del acusado en garantia del cumplimiento de la sentencia que pueda recaer sobre
A 236
éste.

I Por lo que se refiere a los procedimientos y sanciones penales aplicables en otros casos de
infraccion de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando ésta se cometa con dolo y a
escala comercial, las disposiciones pertinentes son las siguientes:

El Reglamento revisado de procedimiento penal (reglas 110 a 127, Reglamento judicial
revisado), es el instrumento legal que se aplica en los casos de violacion de las disposiciones
penales.

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPON
A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXO0S

1. Sirvanse explicar cuales son las excepciones o exenciones al trato nacional y al trato de
la nacion mas favorecida que puedan existir en la legislacion sobre derecho de autor y derechos
conexos, tal como lo admiten los articulos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Filipinas respeta el principio de reciprocidad al adherirse a los convenios internacionales, de
modo que cualquier persona que sea nacional, esté domiciliada o tenga una sede industrial real y
efectiva en un pais que sea parte en una convencién, tratado o acuerdo relacionado con los derechos
de propiedad intelectual o la lucha contra la competencia desleal, y en el cual sea también parte
Filipinas, o conceda a los nacionales de Filipinas derechos reciprocos por ley, tendra derecho a las
prestaciones contempladas por las disposiciones de dicha convencion, tratado o ley reciproca, ademas
de los derechos otorgados a los titulares de derechos de propiedad intelectual por el Cddigo de
Propiedad Intelectual. '

Por consiguiente, cualquier condicion, restriccion, limitacién, merma, requisito, sancién o
carga similar impuestos por la legislacion de un pais extranjero a un nacional filipino que solicite la
proteccién de sus derechos de propiedad intelectual en dicho pais, sera aplicable reciprocamente a los
nacionales de dicho pais de conformidad con la jurisdiccion filipina.?*®

Un solicitante no residente debera nombrar a un agente residente, mediante un apoderamiento
especial, que estara autorizado a llevar a cabo solicitudes de registro y dep6sito de derechos de autor
en su nombre ante la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca del Tribunal Supremo y a recibir
notificaciones u otros procesos legales relacionados con la solicitud y el derecho de autor. En caso de
fallecimiento, ausencia o incapacidad del agente residente, el solicitante debera nombrar un nuevo
agente, al que concederd un poder especial de representacion, revocando el poder de representacion

2% Revised rules on Criminal Procedure, regla 127, seccion 2.
7 ey de la Republica N° 8293, seccién 3.

2% |_ey de la Republica N° 8293, seccién 231; Copyright Safeguards and Regulations, regla 18.
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previo y notificarlo, adjuntando una copia de dicho poder, a la Biblioteca Nacional y/o la Biblioteca
del Tribunal Supremo.”**

La disposicion anterior fue promulgada para facilitar y contribuir a garantizar la correcta
comunicacion de las notificaciones y los procesos legales a los no residentes.

B. OBSERVANCIA

2. Sirvanse indicar los recursos que ordenan las autoridades judiciales con respecto de los
derechos de autor y derechos conexos, incluidos los mandamientos judiciales, dafios y perjuicios,
destruccion o eliminacién de las mercancias infractoras y de los materiales o instrumentos para
su produccién. Sirvanse explicar cudles son los criterios y el método de calculo para decidir el
importe de los dafios y perjuicios.

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor y los derechos conexos se expondra:

a) A un mandamiento judicial que prohiba dicha infraccion. El tribunal podra asimismo
ordenar al acusado que desista de dicha infraccion, entre otras cosas para impedir la
entrada en los circuitos comerciales de productos importados que supongan una
infraccion, inmediatamente después de su despacho en aduana.

b) A pagar al titular del derecho de autor o a sus derechohabientes designados o
herederos, los dafios y perjuicios, incluyendo los costos legales y otros gastos, que
pueda haberle ocasionado la infraccion, asi como los beneficios que pueda haber
obtenido el infractor con motivo de la infraccion y, a la hora de determinar los
beneficios, el demandante s6lo deberd probar las ventas y el acusado debera
demostrar todos los elementos de los costos que alegue haber sufragado o, en lugar de
los dafios y perjuicios y los beneficios reales, podran fijarse los dafios y perjuicios que
el tribunal declare justos y que no se consideraran una sancion.

C) Entregar bajo juramento, para su secuestro durante el procedimiento, en los términos
y condiciones que el tribunal pueda imponer, las facturas y otros documentos
acreditativos de las ventas, todos aquellos articulos y sus embalajes presuntamente
infractores de un derecho de autor y los instrumentos empleados en su elaboracion.

d) Entregar bajo juramento, para su destruccién sin compensacion alguna, todas las
copias o instrumentos infractores, asi como las placas, moldes u otros medios de
elaboracion de las copias infractoras que ordene el tribunal.

e) Cualesquiera otros términos y condiciones, incluyendo el pago de dafios y perjuicios
morales y punitivos, que el tribunal considere apropiados, justos y equitativos, y la
destruccion de las copias infractoras de la obra, incluso en el caso de que la sentencia
sea absolutoria en un caso penal.

En una accion por infraccion, el tribunal tendra también la facultad de ordenar la confiscacion
y el secuestro de cualquier articulo que pueda servir de prueba en el procedimiento judicial 2*°

% Copyright Safeguards and Regulations, regla 5, seccion 3.

240 | ey de la Republica N° 8293, seccion 216.



IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHLI/1,
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1
Pagina 61

Cualquier persona que infrinja el derecho de autor o derechos conexos o0 sea complice de
dicha infraccion sera culpable de un delito punible con:

a) Prision de uno (1) a tres (3) afios, ademas de una sancion pecuniaria que oscila entre
cincuenta mil (50.000) y ciento cincuenta mil (150.000) pesos para el primer delito.

b) Prision de tres (3) afios y un (1) dia a seis (6) afios, ademas de una sancion pecuniaria
gue oscila entre ciento cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos para
el segundo delito.

c) Prision de seis (6) afios y un (1) dia a nueve (9) afios, ademas de una sancién
pecuniaria que oscila entre quinientos mil (500.000) y un millén quinientos mil
(1.500.000) pesos para el tercer delito y los delitos subsiguientes.

d) En todos los casos, pena de prisidn subsidiaria en caso de insolvencia.

En la determinacion del nimero de afios de prision y el importe de la sancidn pecuniaria, el
tribunal tendrd en cuenta el valor de los materiales infractores que el acusado ha producido o
fabricado y los perjuicios padecidos por el titular del derecho de autor a causa de la infraccion.?*

V. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR SUIZA
A. MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO

1. Sirvanse indicar si su legislacion establece normas especificas en lo relativo a la
magnitud de una marca de fabrica o de comercio que se haya de utilizar en un producto
farmacéutico. De ser asi, sirvanse explicar en qué forma es esto compatible con lo dispuesto en
el articulo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La legislacion filipina no especifica el tamafio de las marcas de fabrica o de comercio que se
han de utilizar en un producto farmacéutico.

B. INDICACIONES GEOGRAFICAS

2. Sirvanse indicar detalladamente como protege su legislacion las indicaciones
geograéficas.

Una marca no puede registrarse si puede inducir a error al publico, especialmente en relacion
con la naturaleza, calidad, caracteristicas u origen geogréafico de los bienes o servicios a los que se
aplica, o si consiste exclusivamente en signos genéricos para los bienes y servicios que trata de
identificar.?*

Cualquier persona que utilice en sus actividades comerciales una designacion falsa del origen
sobre cualquier bien o servicio o el contenedor de las mercancias o en relacién con ellos, se expondra
a una accion civil por dafios y perjuicios y a un mandamiento judicial

1 Ipid, seccion 217.
2 | ey de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 123, parrafos g) y h).

23 ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 169.1 b).
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Asimismo, se le impondra una pena de prision de dos (2) a cinco (5) afios y una sancién
pecuniaria que oscilard entre cincuenta mil (50.000) y doscientos mil (200.000) pesos. Cuando
considere que el aspecto penal del caso abarca los aspectos civiles, el tribunal podra adoptar las
siguientes medidas provisionales.

Embargo preliminar

Al comienzo de la accién o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el
demandante o cualquier parte autorizada podra hacer que se embargue la propiedad de la parte
contraria como garantia del cumplimiento de una sentencia condenatoria. ***

El embargo se considera la ejecucion por adelantado de una sentencia para impedir que éste
sea ineficaz.

Mandamiento judicial preliminar

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la accion o procedimiento antes de la
emision de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte 0 a un tribunal, a un
organismo o una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos particulares. Puede imponerse
también la ejecucion de un acto o actos particulares, en cuyo caso se conoce como requerimiento
imperativo.*

Secuestro y destruccién

Previa solicitud del demandante, el tribunal puede ordenar el secuestro, durante todo el
procedimiento, de las facturas y otros documentos acreditativos de las ventas. 2%

Asimismo, los bienes infractores pueden ser destruidos sin compensacion mientras no se haya
resuelto el caso.?"’

Confiscacion y secuestro

El tribunal estd facultado para ordenar la confiscacion y el secuestro de las mercancias que
puedan servir como pruebas en el procedimiento judicial.

El Ministro de Comercio e Industria y el Director de la Oficina de Asuntos Juridicos de la
Oficina de la Propiedad Intelectual pueden imponer también las siguientes sanciones administrativas:

. Orden de cese y desistimiento
° Aceptacion de cumplimiento voluntario o renuncia
° Condena o confiscacion de las mercancias delictivas

24 Rules of Civil Procedure (1997), regla 57, seccion 1.
5 Rules of Court (1964), regla 58, seccion 1.
8 | ey de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 156.2.

247 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 216.1 d).
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. Decomiso de equipos, propiedades inmuebles o personales
o Sanciones administrativas
. Cancelacion de los permisos, las licencias o los registros concedidos
. Suspension de los permisos, las licencias o los registros concedidos
° Darios y perjuicios
. Amonestacion
. Otras penas y sanciones analogas.?*®

Ademas, el Director de la Oficina de Asuntos Juridicos de la Oficina de la Propiedad
Intelectual puede imponer sanciones provisionales, como el embargo preliminar®*® y el mandamiento

judicial®®, mientras el Ministro de Comercio e Industria puede adoptar resoluciones preliminares®' y
otras medidas preliminares.

252

No podran importarse en Filipinas mercancias con designaciones falsas de origen ni se
permitira su entrada en ninguna oficina de aduanas de dicho pais.”

Ademas, la direccion del fabricante, importador o reembalador del producto de consumo de
Filipinas o el pais de fabricacion, en caso de importacion, se incluyen en la lista de prescripciones
minimas de etiquetado de los productos de consumo.***

C. PATENTES

3. ¢ Otorga su legislacion proteccion mediante patente a todas las categorias de productos o
hay excepciones? De ser asi, sirvanse exponer detalladamente cudles son esas excepciones y
cdmo se ajustan a lo dispuesto en el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. En la esfera de
los productos farmacéuticos, ¢prevé su legislacion la concesion de patentes en relacién con las
nuevas solicitudes de sustancias conocidas?

Cualquier solucion técnica a un problema en cualquier esfera de la actividad humana que sea
nueva, entrafie una actividad inventiva y sea susceptible de aplicacion industrial serd patentable.

8 Executive Order N° 913 (1983), Art. I11 seccion 6; Ley de la Repdblica N° 8293, seccion 10.2 b).

29 ey de la Repuablica N° 8293 (1998), seccién 10, IRR on Administrative Complaints, regla 5,
secciones 1 & 3.

20 | ey de la Replblica N° 8293 (1998), seccién 10, IRR on Administrative Complaints, regla 5,
secciones 1y 6.

! Trade and Industry Ministry Order N° 69, regla 1X (1983), seccién 49 A).
%2 Exec. Order N° 913 (1983), seccion 11.
3 | ey de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 169.2.

54 ey de la Republica N° 7394, articulo 77.
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Puede tratarse o estar relacionada con un producto, un procedimiento o un perfeccionamiento de
255
ambos.

Estan excluidos de la patentabilidad:
a) los descubrimientos, teorias cientificas y métodos matematicos;

b) los sistemas, normas y métodos de ejecucién de actos intelectuales, de juegos o
actividades profesionales, y programas de ordenador;

C) los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugia o terapia y
métodos de diagnostico practicados sobre el cuerpo humano o animal. Esta
disposicion no se aplicara a los productos y los compuestos empleados en cualquiera
de estos métodos;

d) las obtenciones vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biol6gicos
para la produccién de plantas y animales. Esta disposicion no se aplicara a los
microorganismos y a los procedimientos no biolégicos y microbioldgicos.

e) las creaciones estéticas; y
f) todo lo que sea contrario al orden pablico o la moralidad.?®

El apartado b) del parrafo 3 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los paises
Miembros que otorguen proteccion a las obtenciones vegetales mediante patentes o mediante un
sistema eficaz sui generis 0 mediante una combinacién de aquéllas y éste. El Codigo de Propiedad
Intelectual establece especificamente que el Congreso puede estudiar la promulgacién de una ley que
conceda una proteccion sui generis a las obtenciones vegetales y a las razas animales y un sistema de
proteccion comunitaria de los derechos intelectuales.”®” En la actualidad, el sistema sui generis
propuesto para la proteccion de las obtenciones vegetales estd pendiente de aprobacion por el poder
legislativo, concretamente en forma de Ley del Congreso N° 10654 y Ley del Senado N° 1912,

Las sustancias farmacéuticas se consideran productos y son patentables. Una sustancia
farmacéutica que contenga una mejora se convierte en un producto nuevo patentable. Una aplicacion
nueva de una sustancia conocida es patentable si entrafia una de las mejoras siguientes:

. la primera utilizacion médica de una sustancia 0 composicion conocida, siempre que
no haya sido divulgada previamente para su uso en cirugia, terapia 0 métodos de
diagnostico practicados en el cuerpo humano o animal;

. una composicién que contenga los compuestos conocidos para su uso médico
secundario, siempre que cumpla las prescripciones de novedad y actividad inventiva;

. una composicioén sinérgica, uno o ambos de cuyos componentes sean conocidos y su
uso terapéutico haya sido descrito, siempre que la utilizacion de ambos compuestos,

2 | ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 21.
0 | ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 22.

57 ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 22.4.
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bien simultaneamente, bien por separado 0 sucesivamente, dé un resultado
terapéutico nuevo e inesperado;

° un compuesto conocido para uso terapéutico, siempre que no se haya divulgado que
contenia en si mismo un efecto terapéutico y que fuera conocido como componente
de una composicion medicinal sélo en combinacién con uno 0 mas componentes
activos para el tratamiento de otra enfermedad,;

. el uso de una sustancia conocida como medicamento, siempre que se haya divulgado
su primera utilizacion médica;

. el uso de una sustancia conocida para la fabricacion de un medicamento que cure una
enfermedad.

Prequnta complementaria

1. Ustedes mencionan que el sistema sui generis propuesto para la proteccion de las
obtenciones vegetales esta pendiente de aprobacion por el poder legislativo™ de su pais.
Sirvanse explicar lo que prevén a este respecto los proyectos de normas y cuando entraran
dichas normas en vigor.

La legislacién propuesta ha pasado después a ser ley de Filipinas en virtud de la Ley de la
Republica N° 9168, denominada también Ley de Filipinas de 2002 sobre la proteccion de las
obtenciones vegetales, que entrd en vigor el 19 de julio de 2002. Esta Ley tiene por objeto garantizar
los derechos exclusivos de los obtentores con respecto a sus nuevas obtenciones vegetales que redinan
las condiciones para beneficiarse de la proteccion, es decir, que sean nuevas, distintas, homogéneas y
estables. Se puede consultar informacion detallada de la legislacion en el siguiente sitio Web:

www.da.gov.ph.

4. Sirvanse indicar si su legislacion prevé la concesion de patentes para microorganismos.
A tal respecto, sirvanse explicar los articulos correspondientes de su legislacién.

Los microorganismos son patentables.  Se trata de productos de procedimientos
microbiolégicos y, como tales, son patentables siempre que cumplan las prescripciones de
patentabilidad.

Las solicitudes relacionadas con los microorganismos se supeditan a las disposiciones
especiales establecidas en las Normas 408 y 409. Si una invencién se refiere a un procedimiento
microbiolégico o al producto derivado de él y entrafia o se refiere a la utilizacién de un
microorganismo u otro material biolégico que no esté a disposicion del publico y que no pueda
describirse en la solicitud de patente de modo que la invencién puedan llevarla a efecto las personas
capacitadas en la técnica, s6lo se considerara que la divulgacién ha cumplido las prescripciones de
suficiencia cuando se cumplan los requisitos siguientes:

° un cultivo del material bioldgico debera haberse depositado ante una institucién de
deposito internacional reconocida por la Oficina de la Propiedad Intelectual;

° la institucion de deposito y el ndmero de archivo del depdsito del cultivo se
especificaran en la solicitud;

. a partir de la fecha de publicacién del deposito, el cultivo depositado se pondra a
disposicidn de cualquier persona, previa solicitud.



IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHLI/1,
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1
Pagina 66

Si el material biolégico no esta a disposicion del pablico y no se ha podido describir en la
solicitud de modo que permita que la invencion puedan llevarla a efecto las personas capacitadas en la
técnica, el solicitante debera ofrecer la informacion pertinente acerca de la clasificacion del material
biolégico y de sus diferencias significativas con respecto al material bioldgico conocido.
El solicitante debera indicar cualquier caracteristica morfolégica y fisiolégica especifica que permita
reconocer y propagar el microorganismo u otro material bioldgico y la clasificacion taxonémica
propuesta.

5. Sirvanse explicar si su legislacion prevé la posibilidad de otorgar licencias obligatorias.
De ser asi, sirvanse explicar detalladamente las condiciones para otorgar una licencia
obligatoria.

El Cddigo de propiedad intelectual contiene un capitulo completo en el que se enumeran los
pormenores Yy las condiciones de concesidn de una licencia obligatoria.

1. Deben existir motivos validos
Puede concederse una licencia obligatoria en cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia;

b) cuando el interés publico, en particular la seguridad nacional, la nutricion, la
salud o el desarrollo de otros sectores vitales de la economia nacional,
determinados por el organismo apropiado del gobierno, asi lo exijan; o

C) cuando un érgano judicial o administrativo haya determinado que el modo de
explotacion de la patente por su titular o el titular de la licencia es
anticompetitivo; o

d) en caso de que el titular de la patente la utilice de una manera publica y no
comercial sin un motivo satisfactorio;

e) en caso de que, sin un motivo satisfactorio, la invencion patentada no se
explote en Filipinas a escala comercial, aunque pudiera explotarse: siempre
que la importacién del articulo patentado constituya una explotacién o
utilizacion de la patente.?*®

2. El solicitante debe tratar de obtener una autorizacion del titular de la patente
La licencia sélo se concedera después de que el solicitante haya tratado de obtener una
autorizacion del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables, pero

dichos esfuerzos no hayan tenido éxito en un plazo de tiempo razonable.”*

3. En el caso de la tecnologia de semiconductores, debe existir un uso puablico no
comercial

En el caso de la concesion de licencias obligatorias relacionadas con la tecnologia de
semiconductores, la licencia s6lo podra concederse en caso de que se utilice publicamente de

28 | ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 93.

9| ey de la Republica N° 8293 (1998), seccién 95.
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una manera no comercial o para corregir una practica declarada anticompetitiva a raiz de un
procedimiento judicial o administrativo.

4. La solicitud debe realizarse por escrito y estar autenticada, y deben abonarse los
derechos

La solicitud de concesion de una licencia obligatoria debe realizarse por escrito, estar
autenticada por el solicitante e ir acompafiada del pago de los derechos de solicitud prescritos.
Debe contener el nombre y la direccion del solicitante, asi como de los destinatarios, el
namero y la fecha de expedicion de la patente para la que se solicita la licencia obligatoria, el
nombre del titular de la patente, el titulo de la invencién, los argumentos normativos que
apoyan la solicitud de la licencia obligatoria, los hechos Gltimos que motivan la peticion del
solicitante y los beneficios esperados.”®

5. La licencia debe cumplir ademas otros requisitos normativos

Si la solicitud ha sido aprobada por el Director de Asuntos Juridicos, deben imponerse las
siguientes condiciones adicionales:

a) El alcance y la duracion de la licencia debera limitarse a los fines para los que
fue autorizada;

b) La licencia sera no exclusiva;

C) La licencia no podra cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de la
actividad profesional con la cual se explota la invencion;

d) El uso de la materia de la licencia se dedicard principalmente al
abastecimiento del mercado filipino, siempre que esta limitacion no se
aplique cuando la concesion de la licencia se justifique porque el modo de
explotacién de la patente por su titular se haya declarado anticompetitivo en
virtud de un procedimiento judicial o administrativo;

e) La licencia podra expirar en cuanto se demuestre fehacientemente que las
circunstancias que motivaron su concesion han dejado de existir y no cabe
esperar que se repitan, siempre que se conceda la proteccion adecuada a los
intereses legitimos del titular de la licencia; y

f) El titular de la patente recibird una remuneracion equitativa, que tenga en
cuenta el valor econémico de la concesion o autorizacion, excepto en los
casos en los cuales la licencia se hubiera concedido para corregir una practica
declarada anticompetitiva a raiz de un procedimiento judicial o
administrativo, la necesidad de corregir la practica anticompetitiva podra
tenerse en cuenta al determinar la cuantia de la remuneracion. **

6. Sirvanse explicar como define su legislacion el concepto de "*préactica anticompetitiva™ al
gue hace referencia el articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. ¢ Existen decisiones judiciales o

20 | ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 98.

%61 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccién 100.
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administrativas que hagan referencia a la interpretacion de esa expresion? De ser asi, sirvanse
indicar tales decisiones y formular observaciones breves al respecto.

Filipinas tiene un régimen de economia de mercado. Como tal, es la competencia, y no el
monopolio, lo que constituye la norma en el comercio y la industria. Aunque no se define
expresamente el concepto de "practica anticompetitiva” en la legislacion filipina, puede aclararse lo
suficiente mediante la enumeracion de ciertos actos restrictivos de la competencia o que la socavan.

La competencia ha sido consagrada en la Constitucion de Filipinas de 1987, como puede
inferirse de las siguientes disposiciones:

"El Estado reconoce la funcién indispensable del sector privado, fomentara la iniciativa

privada y concederd incentivos a las inversiones necesarias.

lI262

"El Estado regulara o prohibira los monopolios cuando el interés pablico asi lo exija. No se

autorizaran las asociaciones restrictivas del comercio ni la competencia desleal.

1263

El Cddigo Penal revisado (Ley N° 3815) castiga las practicas anticompetitivas, como los
monopolios y las asociaciones restrictivas del comercio siguientes:

1.

Cualquier persona que concluya un contrato o acuerdo o participe en una asociacion,
en forma de "cartel" u otra, que conspire para restringir el comercio o la industria al
entorpecer artificialmente la libre competencia en el mercado.

Cualquier persona que monopolice una mercancia u objeto de comercio o industria, o
gue se asocie con otra persona o personas para monopolizar dicha mercancia u objeto,
con el fin de alterar su precio difundiendo rumores falsos o utilizando otro articulo
para restringir la libre competencia en el mercado.

Cualquier persona que, siendo fabricante, productor o elaborador de cualquier
mercancia u objeto de comercio procedente de cualquier pais extranjero, en calidad
de mandante o mandatario, mayorista 0 minorista, conspire o acuerde de cualquier
manera con una persona también dedicada a la fabricacion, produccion, elaboracion,
ensamblaje o importacion de dicha mercancia u objeto de comercio o con cualquier
otra persona no dedicada a dichas actividades, con el fin de realizar transacciones
perjudiciales para el comercio licito, o de aumentar el precio de mercado en cualquier
parte de Filipinas de cualquier mercancia u objeto de comercio fabricados,
producidos, elaborados, ensamblados en Filipinas o importados a dicho pais, o de
cualquier articulo en cuya fabricacion se emplee dicha mercancia u objeto de
comercio fabricados, producidos, elaborados o importados.?*

Hasta la fecha no existen decisiones judiciales o administrativas relacionadas con préacticas
anticompetitivas en casos de derechos de propiedad intelectual.

%62 Constitution (1987), articulo 11, seccién 20.

263 Constitution (1987), articulo XII, seccion 19.

264 Act N° 3815 (1930), emendada, articulo 186.
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7. Sirvanse explicar si su legislacion prevé revisiones judiciales u otras revisiones
independientes de la validez juridica de toda decision de las autoridades administrativas
relativa a la autorizacién de los usos a que se refiere el articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las decisiones del Director de la Oficina de Asuntos Juridicos de la Oficina de la Propiedad
Intelectual (OPI) en los casos relacionados con solicitudes de licencias obligatorias pueden ser
recurridas ante el Director General de la OPIl. Las decisiones del Director General pueden ser
recurridas ante el Tribunal de Apelacion y, en dltima instancia, ante el Tribunal Supremo.?®

8. ¢Considera su legislacion, de conformidad con el parrafo 1 del articulo 27 en el contexto
del articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la importacidn es una forma de "explotacion
de una patente" (y excluye por tanto la concesion de una licencia obligatoria, si se importa un
producto)?

Si, la importacion de un articulo patentado constituye una explotacion o utilizacion de la

patente.?®®

9. ¢Prevé su legislacion el principio de la inversion de la carga de la prueba en los litigios
relativos a patentes de procedimientos? Sirvanse indicar las disposiciones correspondientes de la
Ley.

Si. El Cddigo de Propiedad Intelectual establece lo siguiente:

"Si la materia de una patente es un procedimiento para obtener un producto, se considerara
gue todo producto idéntico ha sido obtenido mediante la utilizacion del procedimiento
patentado, cuando el producto sea nuevo o exista una probabilidad sustancial de que el
producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no
haya podido probar mediante esfuerzos razonables cual ha sido el procedimiento
efectivamente utilizado. Al ordenar al acusado que pruebe que el procedimiento para obtener
un producto es diferente del procedimiento patentado, el tribunal adoptard las medidas

necesarias para proteger, en la medida de lo posible, sus secretos industriales y
1267

comerciales.
D. PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA
10. Sirvanse indicar de forma detallada si su legislacion garantiza que los datos de pruebas

u otros no divulgados presentados por un solicitante al organismo oficial competente en el
marco del procedimiento prescrito para autorizar la comercializacion de un producto
farmacéutico o de un producto quimico para la agricultura quedan protegidos contra toda
divulgacion y contra todo uso comercial desleal por un competidor, por ejemplo mediante la
prohibicién impuesta a un segundo solicitante de fundarse en los datos originales del primer
solicitante o de remitirse a ellos en el marco de su posterior solicitud de autorizacion de
comercializacion de su propio producto. ¢Establece su legislacion excepciones a tal respecto?
De ser asi, ¢con sujecion a qué condiciones resultarian éstas aplicables? ¢Establece su
legislacion un plazo concreto de proteccion de los datos de pruebas u otros no divulgados del
primer solicitante?

%63 | ey de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 7.1 b); Rules of Court, reglas, 43, 45y 65.
266 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccién 93.5.

267 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 78.
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La Ley de productos alimenticios, farmacos y cosméticos enumera varios actos prohibidos,
entre los cuales constituye una infraccion de la proteccion de la informacién no divulgada:

"La utilizacion por cualquier persona, en beneficio propio, o la revelacion a personas distintas
del Ministro de Salud o los funcionarios 0 empleados del Departamento de Salud, o a los
tribunales, cuando proceda, en un procedimiento judicial interpuesto con arreglo a la presente
Ley, de toda informacion obtenida con arreglo a la seccién 9, o relacionada con cualquier
método o procedimiento que, en calidad de secreto comercial, tenga derecho a proteccion."?®®

A titulo de excepcidn, el Ministro de Salud podra propiciar la difusion de informacién
relacionada con productos alimenticios, farmacos, instrumentos o cosméticos en situaciones que
entrafien un peligro inminente para la salud o supongan un fraude grave para el consumidor. No
podra prohibirse al Ministro de Salud la recogida, notificacion e ilustracion de los resultados de las
investigaciones del Departamento de Salud.?®®

Recientemente, la Oficina de Productos Alimenticios y Farmacos ha ordenado a todos sus
empleados que observen una confidencialidad estricta en la manipulacion de los documentos. Pueden
imponerse sanciones administrativas a los infractores e incluso ser sometidos a enjuiciamiento

270
penal.

Ademas, la proteccion otorgada a la informacién no divulgada también se fundamenta en la
legislacion general de Filipinas, que establece que:

"El Estado protegera y velara por los derechos exclusivos de los cientificos, inventores,
artistas y otros nacionales especialmente capacitados sobre su propiedad intelectual y sus
creaciones, en especial cuando sean beneficiosas para el pais durante el periodo que fije la
legislacion."?™

El Codigo Penal revisado también castiga el abuso de confianza de los funcionarios publicos
en la custodia de los documentos, como puede apreciarse en las disposiciones siguientes:

"Revelacion de secretos por un funcionario. Todo funcionario pablico que revele un secreto
del que tenga conocimiento debido a su cargo oficial, o que divulgue documentos o copias de
documentos que tenga a su cargo y que no deban ser publicados ... ."*?

"Revelacion de secretos de particulares por un funcionario publico. Todo funcionario publico

gue tenga conocimiento de los secretos de particulares debido a su cargo y que revele dichos
n273

secretos ... .

Los particulares también tienen responsabilidad penal por la revelacion de secretos:

268 | ey de la Republica N° 3720 (1963), capitulo VI, seccién 11.
%9 | ey de la Republica N° 3720 (1963), capitulo XI, seccién 29.
?9 BFAD Order N° 27-A, series of 2001.

2™ Constitution (1987), articulo XIV, seccion 13.

272 Revised Penal Code, articulo 229.

213 Revised Penal Code, articulo 230.
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"Revelacion de secretos con prevaricacion. ... cualquier administrador, empleado o
funcionario que, en virtud de su cargo, tenga conocimiento de los secretos de su director o
jefe y que revele dichos secretos."*"*

"Revelacion de secretos industriales. ... el encargado, empleado o trabajador de cualquier
establecimiento de produccion o industrial que, en perjuicio del propietario de dicho
establecimiento, revele los secretos de las actividades profesionales de éste."?”

Pregunta complementaria

2. Respecto a la cuestion del uso comercial desleal de los datos suministrados por un
solicitante al organismo oficial competente dentro de los tramites de autorizacion de la
comercializacion de un producto farmacéutico o de un producto quimico para la agricultura,
sirvanse indicar en forma detallada si sus normas prohiben explicitamente a un segundo
solicitante basarse en los datos originales del primer solicitante o remitirse a ellos al presentar
una solicitud posterior de autorizacién para comercializar un producto propio. ¢Exige el
organismo oficial competente al segundo solicitante la misma cantidad de datos que al primero?
¢Establece su legislacién un plazo especifico de proteccion de los datos de pruebas o de otro tipo
no divulgados del primer solicitante?

En el caso de los productos quimicos para la agricultura, el Reglamento sobre los Plaguicidas
promulgado por el Servicio de Fertilizantes y Plaguicidas del Departmento de Agricultura protege el
caracter privado de todos los datos requeridos que ha presentado el primer solicitante durante un
periodo de ocho afios desde la fecha de aprobacion del registro. Durante este periodo, no se admitiran
ulteriores solicitudes de registro. Después de ese periodo, se exigird a los solicitantes/titulares de
registros posteriores que presenten Gnicamente determinados datos tales como informacién general,
especificaciones y etiquetado.

E. OBSERVANCIA

11. Sirvanse indicar los recursos de su legislacion que constituyen medios eficaces de
disuasién de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

El régimen juridico de Filipinas reconoce los derechos de los inventores, los artistas y otros
nacionales especialmente capacitados sobre sus creaciones intelectuales y establece unos
procedimientos y recursos penales, civiles y administrativos que constituyen medios realmente
disuasorios de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

La Constituciéon de 1987

La Constitucion filipina otorga el mandato al Estado de proteger y velar por la observancia de
los derechos exclusivos de los cientificos, inventores, artistas y otros nacionales especialmente
capacitados sobre su propiedad y sus creaciones intelectuales, en especial cuando son beneficiosas
para la nacion, durante el periodo que fije la legislacion.?”

24 Revised Penal Code, articulo 291.
275 Revised Penal Code, articulo 292.

276 Spccidn 13, articulo XIV.
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Ley de la Republica N° 8293

En virtud del Codigo de Propiedad Intelectual se cre6 la Oficina de la Propiedad Intelectual,
que administra y ejecuta las politicas gubernamentales relacionadas con la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual. Dicha Oficina se coordina también con otros organismos publicos y sectores
privados para formular y ejecutar planes y politicas encaminados a reforzar la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual.

El Cddigo de Propiedad Intelectual contempla la incoacion de acciones penales, civiles y
administrativas contra los actos infractores. Hasta la resolucion del procedimiento pueden adoptarse
medidas provisionales, como el embargo preventivo, el mandamiento judicial preliminar, la retencién
y la destruccién y la incautacion y retencion pueden ser (tiles.

En las acciones penales pueden imponerse penas de prisién y sanciones pecuniarias por un
importe maximo de un millon quinientos mil (1.500.000) pesos, asi como una pena de prision
subsidiaria en caso de insolvencia.

En las acciones civiles por infraccion de patentes, el tribunal puede imponer dafios y
perjuicios no superiores a tres (3) veces la cuantia de los dafios y perjuicios reales ocasionados.
Encaso de que no puedan determinarse facilmente dichos dafios y perjuicios, el tribunal podra
imponer unos dafios y perjuicios equivalentes a una regalia razonable.

En la infraccion de las marcas de fabrica o de comercio, el tribunal podra imponer dafios y
perjuicios equivalentes a los beneficios razonables, o a los beneficios que el acusado obtuvo realmente
a raiz de la infraccién. En caso de que no puedan determinarse facilmente dichos dafios y perjuicios,
el tribunal podra imponer unos dafios y perjuicios equivalentes a un porcentaje de las ventas brutas del
acusado. Los dafios y perjuicios podran duplicarse en caso de que exista intencionalidad real de
inducir a error al publico o de estafar al reclamante.

En los casos de infraccion del derecho de autor, el tribunal podrd imponer los dafios y
perjuicios realmente ocasionados, incluyendo los beneficios que el infractor pueda haber obtenido de
su infraccidn, o unos dafios y perjuicios justos en funcion de las circunstancias.

El tribunal puede imponer también el pago de los honorarios de los abogados, asi como otras
formas de dafios y perjuicios, como los morales, simbolicos, estimados prudencialmente,
convencionalmente y punitivos, ocasionados por los actos ilicitos del acusado.

En las acciones administrativas, la Oficina de la Propiedad Intelectual ejercera una
jurisdiccion original exclusiva en las reclamaciones administrativas por infracciones de la ley
relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, siempre que los dafios y perjuicios reclamados
no sean inferiores a doscientos mil (200.000,00) pesos.

Ley de la Republica N° 8792

La Ley de la Republica N° 8792, también conocida como Ley de Comercio Electrénico prevé
el reconocimiento y fija las modalidades de las transacciones electrénicas comerciales y no
comerciales, e impone sanciones a su uso ilicito. Segun esta Ley los actos de pirateria son los
siguientes: la copia, reproduccion, difusion, distribucion, importacion, uso, eliminacion, alteracion,
sustitucion, modificacién, almacenamiento, carga, descarga, comunicacién, puesta a disposicién del
publico o radiodifusion sin autorizacion de material protegido, de firmas electronicas o de obras
objeto de derecho de autor, incluyendo las obras protegidas legalmente, por conducto de la utilizacion
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de redes de telecomunicaciones como Internet, aunque no exclusivamente, de una manera que
constituya una infraccion de los derechos de propiedad intelectual.

Orden Ejecutiva N° 60

En virtud de la Orden Ejecutiva N° 60, se cred el Comité interinstitucional de derechos de
propiedad intelectual, cuyas funciones son las siguientes:

a) Recomendar politicas y coordinar el proceso de elaboracién de politicas en el poder
ejecutivo del Gobierno en relacidn con la proteccion y la observancia de los derechos
de propiedad intelectual;

b) Coordinarse con los diferentes organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial del Gobierno, con objeto de solucionar eficientemente los problemas
generados por la infraccion y la falsificacion de los derechos de propiedad intelectual;

C) Recabar la asistencia de cualquier rama, departamento, oficina, agencia, organismo o
institucion del Gobierno, incluyendo las sociedades de propiedad del Estado y bajo su
control, en la lucha contra la pirateria y la falsificacion, que puede conllevar la
utilizacion de su personal, instalaciones y recursos para una prevencion, deteccién e
investigacion mas resueltas de las violaciones de la legislacion enumeradas en el
parrafo d) infra, asi como el procesamiento de los casos penales y administrativos;

d) Iniciar y dirigir la investigacién inmediata y el pronto enjuiciamiento en lo que
respecta a los casos relacionados con las infracciones del derecho de autor, las marcas
de fabrica o de comercio, las patentes y otras leyes referentes a la propiedad
intelectual, o con los casos de pirateria de dicho derecho presentados al Comité.

Orden administrativa de aduanas N° 7-93

La Orden administrativa de aduanas N° 7-93 establece las normas y los reglamentos para la
prevencion de la importacion de los bienes o productos que infringen los derechos de propiedad de los
titulares de patentes, marcas de fabrica o de comercio y derechos de autor protegidos por la
legislacion.

Decreto Presidencial N° 1987

El Decreto Presidencial N° 1987, en virtud del cual se cred la Junta Normativa de los
Videogramas, concede a dicho organismo la facultad de supervisar, regular, conceder, denegar o
cancelar permisos de importacién, exportacion, produccion, copia, venta, arrendamiento, exhibicion o
muestra de videogramas, incluyendo, entre otros, las cintas de video, los discos, casetes o cualquier
mejora técnica de los mismos. La Junta tiene jurisdiccidn sobre las infracciones relacionadas con los
videogramas.

El Decreto Presidencial N° 1987 y sus normas y reglamentos de aplicacion exigen a todas las
personas dedicadas a actividades profesionales de produccion, reproduccion, importacion,
exportacion, distribucidn, venta, arrendamiento o exhibicién publica de videogramas que se inscriban
en el registro de la Junta.

Ademas, es obligatorio disponer de una licencia comercial expedida por la Junta para
dedicarse a actividades profesionales de produccidn, reproduccion, importacién, exportacion,
exhibicion, distribucion, venta, arrendamiento o exhibicién publica de videogramas. La licencia
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comercial se concede a las personas que cumplen las prescripciones y estan inscritas en el registro de
la Junta, tras el pago de los derechos de licencia fijados por la Junta, y es valida durante el periodo
fijado por ella.

En el ejercicio de sus funciones normativas y de supervision, debe permitirse la entrada libre
y sin trabas de la Junta Normativa de los Videogramas o de un representante debidamente autorizado
a los locales comerciales de todos los productores, reproductores, distribuidores, vendedores,
minoristas y exhibidores pablicos de videogramas, con objeto de inspeccionar dichos videogramas y
de verificar su cumplimiento del Decreto Presidencial N° 1987 y las normas y reglamentos
pertinentes.

Ley del Congreso N° 11855

La Ley del Congreso N° 11855 estaba pendiente de aprobacion por el 11° Congreso antes de
su aplazamiento el mes de febrero pasado. Esta Ley, que volvera a presentarse ante el 12° Congreso,
trata de ampliar las facultades de la Junta y de luchar contra la pirateria de los medios de ocio en
Filipinas.

Con arreglo a esta Ley, por medios de ocio se entienden los videogramas, los fonogramas, los
programas de ordenador interactivos de ocio y los discos 6pticos grabados en cualquier formato, que
contengan audio y/o imagenes visuales y el sonido de una pelicula u obra cinematogréfica, las
interpretaciones o ejecuciones, los espectaculos, las obras musicales, literarias o de otro tipo. Los
medios de ocio que contengan obras musicales deberan constar de videos de musica, como el
"videoke" o el "karaoke", grabados en cualquier formato, con o sin imagenes visuales.

Los discos Opticos constituyen un tipo de medio 6éptico que incluye, aunque no
exclusivamente, los discos compactos (CD), los discos compactos Gnicamente de lectura (CD-ROM),
los discos digitales versatiles (DVD), los discos compactos video (VCD), los discos laser o
videodiscos y cualquier variante técnica conocida o por disefiar en el futuro.

12. Sirvanse describir toda nueva iniciativa que esté prevista a fin de mejorar la
observancia de los derechos de propiedad intelectual en su pais, en particular las iniciativas
relacionadas con la observancia de las disposiciones penales.

El Gobierno de Filipinas emprende activa y constantemente nuevas iniciativas para abordar la
cuestion de la observancia, ya sea en forma de nuevas legislaciones, la promulgacion de normas y
reglamentos o la ejecucion de actividades de apoyo a una observancia efectiva. Entre ellas cabe citar:

1. La Ley de la Republica N° 8792, o Ley de Comercio Electronico, recientemente
promulgada, que establece sanciones mas rigurosas contra la infraccién de normas de
propiedad intelectual mediante el uso de telecomunicaciones, y sanciones para delitos
cibernéticos, esto es, la pirateria informatica.

2. Hay leyes pendientes de aprobacidn ante el poder legislativo filipino relacionadas con
la proteccién de los derechos de propiedad intelectual:

a) La Ley del Congreso N° 9827 y la Ley del Senado N° 1989 (ambas aprobadas
en tercera lectura) se refieren a la proteccidn de los esquemas de trazado de
los circuitos integrados como creaciones de propiedad intelectual. La Ley fue
aprobada para su promulgacion inmediata por la Presidenta Gloria
Macapagal-Arroyo, y se espera que sea ratificada tras la reanudacion del 12°
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Congreso, en junio de 2001, y sea firmada inmediatamente por la Presidenta,
recibiendo rango de ley.

b) La Ley del Congreso N° 10654 (aprobada en tercera lectura) y la Ley del
Senado N° 1912 tienen la finalidad de conceder proteccion sui generis a las
obtenciones vegetales.

C) La Ley del Congreso N° 11855, o Ley normativa de los medios de ocio y de
lucha contra la pirateria, amplia las facultades y la jurisdicciéon de la Junta
Normativa de los Videogramas para abarcar los discos Opticos y hacer mas
rigurosas las sanciones contra las violaciones de la propiedad intelectual.

d) La Ley del Congreso N° 8916, sobre la television por cable, fue aprobada por
la Camara de Representantes, y el Informe N° 382 del Senado recomend6 su
adopcién.

La Oficina de la Propiedad Intelectual promulgé las normas y reglamentos que
regulan las reclamaciones administrativas por violaciones de los derechos de
propiedad intelectual y comenzé a aplicar estos recursos el 26 de abril de 2001, con
ocasion del primer Dia Mundial de la Propiedad Intelectual.

El 28 de mayo de 2001, la Oficina de la Propiedad Intelectual comenzara a aceptar
casos de solucion de diferencias relacionadas con el pago de la transferencia de
tecnologia y las infracciones de los derechos de autor sobre la interpretacion o
ejecucion publicas o la comunicacion de las obras amparadas por dichos derechos.

La Oficina de la Propiedad Intelectual ha emprendido una campafia agresiva de
educacion, que comprende:

- la inclusion de la propiedad intelectual en el plan de estudios
- la celebracion de seminarios/talleres en todo el pais

- la divulgacién a través de los medios de comunicacion de emisiones sobre
lucha contra la pirateria por conexion remota, por ejemplo, radio, television,
television por cable.

Diadlogo y consultas con el sector publico para una observancia efectiva de la
propiedad intelectual:

- el Comité Presidencial Interinstitucional sobre derechos de propiedad
intelectual celebra reuniones interactivas en las regiones y provincias,
gjerciendo de foro para que los responsables de la promulgacién de la
legislacion, los sectores profesionales y los consumidores puedan compartir
sus experiencias y preocupaciones relacionadas con la observancia de la
propiedad intelectual y reforzar la cooperacion y los esfuerzos de
colaboracién en la proteccion de la propiedad intelectual.

- el Comité Presidencial Interinstitucional sobre derechos de propiedad
intelectual dedica una parte de sus reuniones mensuales a las consultas con
varios sectores relacionados con la propiedad intelectual, a saber, los titulares
de derechos de autor, los especialistas en propiedad intelectual y los
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propietarios de los centros comerciales, sobre la forma y los medios
necesarios para proteger los derechos de propiedad intelectual.

7. La Oficina de la Propiedad Intelectual brinda asistencia técnica para la formacion de
sociedades de recaudacion, con objeto de potenciar la observancia de los derechos
econdmicos de los titulares de derechos de autor y derechos conexos.

8. La Oficina de la Propiedad Intelectual recaba la asistencia de las instituciones de
financiacion y negocia la intensificacion de la observancia de la propiedad intelectual
en el pais, pudiendo citarse, la propuesta de proyecto para la formulacion de las
normas y los reglamentos destinados al refuerzo de las medidas de control en frontera.

9. La adhesion a tratados/convenios internacionales para la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual, por ejemplo, el Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes, que entrara en vigor en Filipinas el 17 de agosto de 2001, y los tratados de
la OMPI sobre Internet, que se presentaran al Senado filipino con miras a la adhesion.

VI. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1. Sirvanse describir, en relacién con cada una de las formas de propiedad intelectual
comprendidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la proteccién de las obtenciones
vegetales, de qué modo se aplica el trato nacional y el trato de la nacién mas favorecida a los
nacionales de los otros Miembros de la OMC.

A. DISPOSICIONES GENERALES

Al adherirse a convenios internacionales Filipinas aplica el principio de reciprocidad, de tal
forma que toda persona natural de un pais -0 que esté domiciliada o tenga un establecimiento
industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algin convenio, tratado o acuerdo relativo a
los derechos de propiedad intelectual o a la represion de la competencia desleal que también haya
suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas, tendra
derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier disposicién de tal
convenio, tratado o ley reciproca, ademas de los derechos que correspondan a cualquier titular de un
derecho de propiedad intelectual en virtud del Codigo de Propiedad Intelectual 2"’

Marcas de fabrica o de comercio, marcas de servicios, nombres comerciales y recipientes con marca o
sello

Una solicitud de registro de una marca, depositada en Filipinas por una persona de las
caracteristicas arriba indicadas, y que previamente haya presentado una solicitud de registro de la
misma marca en uno de esos paises, se considerara presentada en la fecha en que se presentd por
primera vez la solicitud en el pais extranjero.””® Si se presenta una demanda en la que se reivindique
el derecho de prioridad, dicha presentacién ha de hacerse en el plazo de seis (6) meses contados a
partir de la fecha en que se presentd la primera solicitud extranjera. Se presentard una copia

2" ey de la Republica N° 8293, seccién 3.

2% Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Tradenames, and Marked or Stamped
Containers, regla 202 a).
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certificada de la solicitud extranjera correspondiente, junto con su traduccién al inglés, en un plazo de
tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentacion en Filipinas.?”

Toda persona fisica o juridica extranjera, independientemente de si se dedica 0 no a los
negocios en Filipinas, podra manifestar su oposicién a un registro o demandar su anulacion, a
condicién de que el pais del que dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o tenga un
establecimiento industrial real y efectivo, haya suscrito algin convenio, tratado o acuerdo relativo al
derecho de propiedad intelectual o a la represion de la competencia desleal que también haya suscrito
Filipinas, o que por ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas.?®

Modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales

Una solicitud de modelo de utilidad formulada por alguna persona que haya presentado
previamente el mismo modelo de utilidad en otro pais que, en virtud de un tratado, convenio o ley,
conceda privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se considerara presentada en la fecha de
presentacion de la solicitud extranjera, a condicion de que: a) en la solicitud local se reivindique
expresamente la prioridad; b) haya sido formulada en un plazo de doce (12) meses contados a partir
de la fecha en que se presentd la primera solicitud extranjera; y c¢) se aporte copia certificada de la
solicitud extranjera, junto con una traduccién al inglés, en un plazo de seis (6) meses contados a partir
de la fecha de presentacion en Filipinas.”®

Una solicitud de dibujo o modelo industrial presentada por una persona que haya presentado
previamente el mismo dibujo o modelo industrial en otro pais que, en virtud de algun tratado,
convenio o ley, conceda privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se considerara presentada en
la fecha de presentacion de la solicitud extranjera, a condicion de que: a) en la solicitud local se
reivindique expresamente la prioridad; b) haya sido formulada en un plazo de seis (6) meses contados
a partir de la fecha en que se presentd la primera solicitud extranjera; y c) se aporte copia certificada
de la solicitud extranjera, junto con una traduccion al inglés, en un plazo de seis (6) meses contados a
partir de la fecha de presentacion en Filipinas.?*

Toda persona fisica o juridica extranjera, independientemente de si se dedica 0 no a los
negocios en Filipinas, puede presentar una demanda de anulacién o de concesion de licencia
obligatoria, a condicion de que el pais del que dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o
tenga un establecimiento industrial real y efectivo, haya suscrito algun convenio, tratado o acuerdo
relativo al derecho de propiedad intelectual o a la represion de la competencia desleal que también
haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas.?®

2% Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Tradenames, and Marked or Stamped
Containers, regla 203.

280 Regulations on Inter Partes Proceedings (Petition for Cancellation of a Mark, Patent, Utility
Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory Licensing), regla 2, seccion 4.

%81 Rules and Regulations on Utility Models and Industrial Designs, regla 204.
%82 Rules and Regulations on Utility Models and Industrial Designs, regla 305.

%8 Regulations on Inter Partes Proceedings (Petition for Cancellation of a Mark, Patent, Utility
Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory Licensing), regla 2, seccion 4.
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Invenciones

Una solicitud de patente depositada por una persona que haya presentado previamente la
misma solicitud en otro pais que, en virtud de un tratado, convenio o ley, otorgue privilegios similares
a los ciudadanos filipinos, se considerara presentada en la fecha de presentacion de la solicitud
extranjera, a condicion de que: a) en la solicitud local se reivindique expresamente la prioridad;
b) dicha solicitud se presente en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha en que se
presentd la primera solicitud extranjera; y c) se aporte copia certificada de la solicitud extranjera,
junto con una traduccion al inglés, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de
presentacion en Filipinas.®*

Toda persona fisica o juridica extranjera, independientemente de si se dedica 0 no a los
negocios en Filipinas, puede presentar una demanda de anulacién o de concesiéon de licencia
obligatoria, a condicion de que el pais del que dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o
tenga un establecimiento industrial real y efectivo, haya suscrito algin convenio, tratado o acuerdo
relativo al derecho de propiedad intelectual o a la represion de la competencia desleal que también
haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas.?®

Derechos de autor y derechos conexos

Toda persona natural de un pais -0 que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial
real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algun convenio, tratado o acuerdo relativo a los
derechos de propiedad intelectual o a la represion de la competencia desleal que también haya suscrito
Filipinas, o que por ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas, tendré derecho a
disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier disposicién de tal convenio,
tratado o ley reciproca, ademas de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de
propiedad intelectual en virtud del Cédigo de Propiedad Intelectual.”®

Obtenciones vegetales

El proyecto de ley N° 1912, pendiente de examen por el Senado, dispone que si se presenta
una solicitud local de un Certificado de Proteccion de Obtenciones Vegetales que se haya concedido
previamente a un cultivador en otro pais que en virtud de un tratado, convenio o ley conceda
privilegios similares a los ciudadanos filipinos, se expedira tal certificado previo pago de los derechos
y siempre que se cumplan todas las disposiciones de este proyecto de ley. Esta disposicion también
sera aplicable a los nacionales de paises extranjeros que sean miembros de organizaciones
intergubernamentales o que hayan suscrito algtin acuerdo o convenio multilateral.”®’

284 Rules and Regulations on Inventions, regla 305.

%8 Regulations on Inter Partes Proceedings (Petition for Cancellation of a Mark, Patent, Utility
Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory Licensing), regla 2, seccion 4.

28 Copyright Safeguards and Regulations, regla 18, seccion 2.

287 Senate Bill 1912, seccion 24.
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Indicaciones geograficas®®

Toda persona natural de un pais -0 que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial
real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algin convenio, tratado o acuerdo relativo a los
derechos de propiedad intelectual o a la represion de la competencia desleal que también haya suscrito
Filipinas, o que por ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas, tendra derecho a
disfrutar de las ventajas en la medida necesaria para que tome efecto cualquier disposicion de tal
convenio, tratado o ley reciproca, ademas de los derechos que asisten a cualquier titular de un derecho
de propiedad intelectual en virtud del Cddigo de Propiedad Intelectual.?*

Asi, toda persona fisica o juridica extranjera, independientemente de si se dedica o no a los
negocios en Filipinas, puede formular oposicion o demanda de anulacion, a condicién de que el pais
del que dicha persona sea nacional, o donde esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial
real y efectivo, haya suscrito algun convenio, tratado o acuerdo relativo al derecho de propiedad
intelectual o a la represion de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por
ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas.*®

Circuitos integrados

El Congreso ha aprobado un proyecto de ley?", que estd pendiente de la aprobacion del
Presidente, que regula la proteccion de los esquemas de trazado (topografias) de los circuitos
integrados modificando ciertas disposiciones de la Ley de la Republica N° 8293.

Conforme a esta enmienda, se concederia proteccién a los derechos de propiedad intelectual
que correspondan a toda persona natural de un pais -0 que esté domiciliada o tenga un establecimiento
industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algin convenio, tratado o acuerdo relativo a
los derechos de propiedad intelectual o a la represion de la competencia desleal que también haya
suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas, y esta
persona tendra derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier
disposicion de tal convenio, tratado o ley reciproca, ademéas de los derechos que correspondan a
cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Cddigo de Propiedad
Intelectual 2%

88 Definidas en el articulo 101 g) de reglas and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade
Names and Marked or Stamped Containers, en relacion con el articulo 123 g) de la Ley de la Republica
N°8293. Los articulos 169 y 170 de la Ley de la Republica N° 8293 establecen responsabilidades penales y
civiles para las personas que falsifiquen el origen geografico.

%89 | ey de la Republica N° 8293, seccién 3.

2% Regulations on Inter Partes Proceedings (Petition for Cancellation of a Mark, Patent, Utility
Model, Industrial Design, Opposition to Registration of a Mark, and Compulsory Licensing), regla 2, seccion 4.

21 E| proyecto de ley N° 1989 titulado "An Act Providing for the Protection of Lay-out Design
(Topography) of Integrated Circuits Amending for the Purpose Certain Provisions of Republic Act 8293
Otherwise Known as the Intellectual Property Code of the Philippines and for Other Purpose™ fue aprobado por
el Senado filipino el 5 de junio de 2001 y esta pendiente de que lo firme el Presidente de Filipinas.

292 | ey de la Republica N° 8293, seccion 3.
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Informacién no divulgada

Las leyes de Filipinas protegen la informacién no divulgada.”® -La proteccion de la

informacién no divulgada se extiende a toda persona natural de un pais -0 que esté domiciliada o
tenga un establecimiento industrial real y efectivo en el mismo- que haya suscrito algin convenio,
tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad intelectual o a la represion de la competencia
desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por ley reconozca derechos reciprocos a los
nacionales de Filipinas, tendra derecho a disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a
cualquier disposicion de tal convenio, tratado o ley reciproca, ademas de los derechos que
correspondan a cualquier titular de un derecho de propiedad intelectual en virtud del Cddigo de
Propiedad Intelectual.

Proteccidon frente a las practicas de restriccion de la competencia en la concesién de licencias
obligatorias

Ademas de la prohibicién constitucional de toda confabulacién para restringir el comercio o
de la competencia desleal”®, y de las disposiciones del Cédigo Civil y del Codigo Penal revisado
sobre competencia desleal®®, en el Cédigo de Propiedad Intelectual y en las normas y reglamentos de
aplicacion referentes a la concesion de licencias voluntarias se enumeran las clausulas contractuales
prohibidas que afectan adversamente a la competencia y al comercio.?®’

Como tal, la proteccion frente a las practicas anticompetitivas, ampara igualmente a cualquier
persona natural de un pais -0 que esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial real y efectivo
en el mismo- que haya suscrito algun convenio, tratado o acuerdo relativo a los derechos de propiedad
intelectual o a la represion de la competencia desleal que también haya suscrito Filipinas, o que por
ley reconozca derechos reciprocos a los nacionales de Filipinas, y esta persona tendra derecho a
disfrutar de las ventajas que sean necesarias para dar efecto a cualquier disposicion de tal convenio,
tratado o ley reciproca, ademas de los derechos que correspondan a cualquier titular de un derecho de
propiedad intelectual en virtud del Codigo de Propiedad Intelectual 2%

Otros
En cuanto a los demas grupos de derechos de propiedad intelectual que no se hayan previsto

especificamente en las normas y reglamentos de ejecucion, se les aplica la disposicion comodin del
Cadigo de Propiedad Intelectual sobre Convencion Internacional y Reciprocidad®®, mencionada en el

2% protegen la informacion no divulgada el Cdigo Penal revisado de Filipinas, articulos 229, 230, 291
y 292; el Libro IV del Codigo Civil de Filipinas que regula las obligaciones, responsabilidades y
compensaciones en situaciones contractuales y no contractuales; y el articulo 150.2 de la Ley de la Republica
N° 8293, que establece la confidencialidad del contenido de los contratos de licencia presentados a la OPI.

2% |_ey de la Republica N° 8293, seccion 3.

2% Constitucion de Filipinas, articulo X1, seccién 1.

2% cadigo Penal revisado de Filipinas, articulo 186; Cédigo Civil de Filipinas, articulo 28, referente a
la competencia desleal.

27 ey de la Republica N° 8293, seccién 87.
2% | ey de la Republica N° 8293, seccién 3.

299 | ey de la Republica N° 8293, seccion 3.
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primer apartado de esta respuesta. Obsérvese que Filipinas respeta los principios generalmente
aceptados del derecho internacional como parte de la legislacion del pais y se adhiere a la politica de
concordia con todas las naciones.*® Con la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Filipinas ha adoptado, de forma efectiva, todas
las disposiciones de dicho acuerdo internacional como "parte de la legislacion del pais". Al amparo
de la doctrina de la incorporacién, que el poder judicial ha confirmado de modo contundente®”, el
derecho internacional se incorpora a la legislacion de Filipinas sin necesidad de una ley municipal de
ejecucion.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. Sirvanse explicar como la legislacion sobre derecho de autor de Filipinas protege los
programas de ordenador como obras literarias y las compilaciones de datos, tal como lo
requiere el articulo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La legislacion de Filipinas incluye los programas de ordenador en la enumeracion de "obras
literarias y artisticas" protegidas por el derecho de autor.®** Estas obras estan protegidas desde el
momento de su creacion por el mero hecho de su creacion, independientemente de su modo o forma
de expresion, asi como de su contenido, calidad y finalidad.**

No obstante el derecho de reproduccion exclusivo, se permitira la reproduccién en una (1)
copia de seguridad o la adaptacion de un programa de ordenador, sin la autorizacién del autor o del
titular del derecho de autor de un programa de ordenador, por parte del propietario legal de dicho
programa de ordenador, a condicion de que la copia o la adaptacion sea necesaria para: a) el uso del
programa junto con un ordenador exclusivamente con el propésito para el que se desarrolld el
programa de ordenador; Yy b) para fines de archivo y para sustituir la copia obtenida legalmente del
programa de ordenador en caso de que dicha copia se pierda o resulte destruida o inutilizable.*** Esta
copia o adaptacion del programa de ordenador se destruird en caso de que la posesion continua de la
misma deje de ser legal >

La legislacion filipina protege mediante el derecho de autor las "compilaciones de datos y
otros materiales que sean originales en virtud de la seleccion, la coordinacion o la disposicion de sus
contenidos" como obras derivadas.*® Sin embargo, estas nuevas obras no afectaran a la vigencia del
derecho de autor que subsista con respecto a las obras originales utilizadas, o a una parte de las
mismas, ni se interpretara que implican algin derecho de uso de las obras originales o que garantizan
el derecho de autor sobre estas obras originales o lo abarcan.*”’

%90 Constitucion de Filipinas, articulo 11, seccion 2.

% Kuroda v. Jalandoni 42 OG 4282; Co Kim Chan v. Valdez Tan Keh 75 Phil. 113.

%02 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 172.1, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%93 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 172.2, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%4 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 189.1, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%% | ey de la Republica N° 8293, secci6n 189.2, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%% | ey de la Republica N° 8293, secci6n 173.1 b), Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.

%97 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 173.2, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
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El autor del programa de ordenador y de la compilacion de datos respecto de los cuales
puedan concederse derechos de autor disfruta de derechos econémicos y de derechos morales a lo
largo de su vida; estos derechos perduran hasta cincuenta (50) afios después de su muerte.*®

3. El articulo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se conferirdn derechos de
arrendamiento respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematograficas.
Sirvanse citar la disposicion correspondiente de la legislacién sobre derecho de autor de
Filipinas.

El parrafo 4 del articulo 177 del Cédigo de Propiedad Intelectual establece que los derechos
de autor o econémicos consistirdn en el derecho exclusivo de llevar a cabo, autorizar o impedir el
alquiler del original o de una copia de una obra audiovisual o cinematografica, o de un programa de
ordenador, independientemente de la titularidad del original o de la copia que es objeto del alquiler.

4. Sirvanse describir la proteccion que otorga la legislacion sobre derecho de autor de
Filipinas y el plazo de proteccién.

La legislacién de Filipinas concede a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos exclusivos
gue autorizan: a) la difusion y otras formas de comunicacion al publico de su interpretacion o
actuacion y la grabacion de su interpretacion o actuacion no grabada®”®; b) la reproduccion directa o
indirecta de sus actuaciones o interpretaciones en grabaciones sonoras, de cualquier manera o
forma®?; ) la primera distribucion publica del original y de las copias de su actuacion o
interpretacién fijada en la grabacion sonora, a través de la venta o el alquiler u otras formas de
transmision de la propiedad®!!; d) el alquiler comercial al pablico del original y de las copias de sus
interpretaciones o actuaciones fijadas en grabaciones sonoras, incluso después de su distribucién por
el artista intérprete o ejecutante, o con su autorizacién®? 'y e) la disponibilidad ptblica de sus
actuaciones o interpretaciones fijadas en grabaciones sonoras, por medios alambricos o inalambricos,
de tal forma que los miembros del publico puedan acceder a ellos desde un lugar y en una hora
elegidos de forma individual por ellos.**® Los derechos del apartado a) los mantienen y ejercen los
herederos del artista intérprete o ejecutante (o el Estado en ausencia de los mismos) durante cincuenta

(50) afios después de su fallecimiento.®**

Sin embargo, los derechos econémicos arriba mencionados expiran una vez que el artista
intérprete 0 ejecutante ha autorizado la radiodifusion o la grabacion de su actuacion o
interpretacion.®™

%% | ey de la Republica N° 8293, seccion 213.1, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%09 | ey de la Republica N° 8293, seccién 203.1 a) y b), Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%19 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 203.2, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
11 ey de la Republica N° 8293, secci6n 203.3, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%12 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 203.4, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%13 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 203.5, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%14 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 204.2, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.

%15 ey de la Republica N° 8293, seccién 205.1, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
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Independientemente de los derechos econémicos del artista intérprete o ejecutante, éste
disfruta de derechos morales sobre sus actuaciones e interpretaciones acusticas en directo o sobre las
actuaciones e interpretaciones fijadas en grabaciones sonoras: a) derecho a que le reconozcan la
autoria de su actuacion o interpretacion; y b) derecho a oponerse a toda distorsion, mutilacion u otra
modificacién de sus actuaciones o interpretaciones que puedan afectar negativamente a su
renombre.*°

La legislacion filipina también concede a los artistas intérpretes o ejecutantes, en cada
comunicacién publica o radiodifusion de una interpretacion o actuacién posterior a una primera
comunicacién o radiodifusion de la misma por parte de una emisora, el derecho a percibir una
remuneracion adicional equivalente al cinco por ciento (5 por ciento), como minimo, de la
compensacion original que percibié por la primera comunicacion o radiodifusion.®’ Sin embargo, los
artistas intérpretes o ejecutantes tienen derecho a negociar clausulas y condiciones mas favorables en
sus contratos sobre el uso de su interpretacion o actuacion.*®

Los derechos concedidos a los artistas intérpretes o ejecutantes de grabaciones sonoras
expiran en el plazo de cincuenta (50) afios contados a partir del Gltimo dia del afio en que tuvo lugar la
interpretacion o actuacion o en que se realizé la grabacion.®

5. El parrafo 2 del articulo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los productores
de fonogramas tendrén el derecho de autorizar o prohibir la reproduccién directa o indirecta de
sus fonogramas. El referido parrafo dispone que los productores de fonogramas tienen el
derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al publico de los originales o copias
de sus fonogramas. Sirvanse describir cdmo la legislacion sobre derecho de autor de Filipinas
da cumplimiento a esas obligaciones e indicar el plazo de proteccion.

La legislacion filipina otorga a los productores de grabaciones sonoras derechos exclusivos:
a) para autorizar la reproduccion directa o indirecta de sus grabaciones sonoras en la forma que sea, y
la comercializacién de estas reproducciones, asi como para arrendarlas o prestarlas; y b) para
autorizar el alquiler comercial al publico del original y las copias de sus grabaciones sonoras, incluso
después de su distribucion por ellos mismos o con su autorizacion.

El plazo de proteccion de los derechos otorgados a los productores es de cincuenta (50) afios
contados a partir del ultimo dia del afio en que tuvo lugar la interpretacion o actuacién o en que se
realizd la fijacion.**

C. MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO

6. Sirvanse describir el asunto que puede tratar una marca de fabrica o de comercio en
virtud de la legislacién sobre marcas de fabrica o de comercio de Filipinas.

%18 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 204.1, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.

317 ey de la Republica N° 8293, seccién 206, Cdigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.

%18 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 207, Cddigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.

%19 | ey de la Republica N° 8293, seccién 215.1 a) y b), Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
%20 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 208.1 y 208.3, Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.

%21 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 215.1 a) y b), Cédigo de Propiedad Intelectual de Filipinas.
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Una marca es un signo visible. Puede ser una palabra, un nombre, un simbolo, un emblema o
H 322
un signo.
7. Sirvanse describir el procedimiento que se ha de seguir en Filipinas para registrar una
marca de fabrica o de comercio, citar las disposiciones pertinentes de la ley y describir los
derechos que puede ejercer el titular de una marca de fabrica o de comercio registrada.

Procedimiento

Para que se le asigne una fecha de presentacion, el solicitante ha de rellenar el impreso de
solicitud y cumplir los siguientes requisitos:

1. indicar expresa o implicitamente que se solicita el registro de una marca;
2. indicar la identidad del solicitante;
3. aportar datos suficientes para ponerse en contacto con el solicitante o su

representante, en su caso;

4. proporcionar una reproduccion de la marca cuyo registro se solicita;
5. presentar la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro;
6. pagar la tasa preceptiva.*?®

Una vez cumplidos los requisitos la oficina asigna un nimero de solicitud y fija la fecha de
presentacion de ésta.*** La solicitud se somete a un tramite de busqueda de marcas similares, tras el
cual pasara por un examen sustantivo para determinar si puede o no registrarse la marca.**® Una vez
comprobado que el registro es posible, la marca de fabrica o de comercio se publica en la Intellectual
Property Office Official Gazette a efectos de una eventual oposicion.*®

Una marca solamente se registra si no se ha formulado ninguna oposicion contra su registro.
Si se presenta una oposicion en la Oficina de Asuntos Juridicos, el registro Unicamente podra
autorizarse si las pruebas lo respaldan y una vez que la decision a favor del solicitante sea firme y
ejecutoria.®*’ A continuacion, se emite un certificado de registro y la marca se incluye en la
publicacion de marcas registradas.**®

%22 | ey de la Republica N° 8293, seccién 121.1, seccion 121.2, regla 100 parrafo 1) de Trademark
Regulations.

%23 | ey de la Republica N° 8293, secciones 124.1, 127.1, 127.2, reglas 400, 500 y 501 de Trademark
Regulations.

24 ey de la Republica N° 8293, secci6n 132.
%25 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 133.1, regla 600, regla 605 de Trademark Regulations.
%26 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 133.2, regla 700 de Trademark Regulations.

%7 Ley de la Replblica N° 8293, seccién 134 regla 703 de Trademark Regulations, regla 7
(Inter Partes Proceeding).

%28 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 136, 138y 139, regla 703 de Trademark Regulations.
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El certificado de registro de una marca sirve de presuncién de la validez del registro, el
derecho de propiedad del titular sobre la marca y el derecho exclusivo del titular a utilizarla en
relacién con los productos o servicios y los productos o servicios afines que se especifiquen en el
certificado.*”® Amparado en el derecho exclusivo a utilizar la marca, el titular puede prohibir a otros
que la utilicen a modo de distintivo comercial o incluso como razén social.

El titular de una marca registrada tendra el derecho exclusivo a impedir que terceros utilicen
en el comercio, sin su consentimiento, signos o recipientes idénticos o similares para productos o
servicios que sean idénticos o similares a los productos o servicios con respecto a los cuales se ha
registrado la marca, en caso de que tal uso encierre un riesgo de confusién. Si se utiliza un signo
idéntico para productos o servicios idénticos, se supondra que existe riesgo de confusion.**

8. Sirvanse indicar la duracion y las condiciones de proteccion que la legislacion sobre
marcas de fabrica o de comercio de Filipinas prevé para una marca de fabrica o de comercio.

Los certificados de registro permanecen vigente durante diez (10) afios®' y a su vencimiento
pueden renovarse por periodos sucesivos de diez (10) afios.*** EI titular deberd presentar una
declaracion de uso efectivo y pruebas al efecto en un plazo de un (1) afio a partir del quinto (5°)
aniversario de la fecha de registro de la marca.*®

D. INDICACIONES GEOGRAFICAS

9. Sirvanse describir, en detalle, como regula la legislacion de Filipinas el reconocimiento y
la proteccién de las indicaciones geogréaficas previstas en el parrafo 2 del articulo 22 del
Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos y dar
ejemplos de indicaciones geogréficas asi protegidas.

La legislacion de Filipinas no permite registrar una marca si es probable que ésta confunda al
publico, concretamente con respecto a la naturaleza, la calidad, las caracteristicas o el origen
geografico de los productos o servicios. Las indicaciones geogréficas sitian el origen de un producto
en el territorio de un pais signatario, o de una region o localidad dentro de dicho territorio, cuando una
determinada cualidad, el prestigio u otra caracteristica de un producto sea atribuible basicamente a su
origen geografico.**

Toda persona que, en relacién con algin producto o servicio, o el recipiente de algln
producto, utilice en el comercio una denominacion de origen falsa, o que en la publicidad o
promocién comercial desvirtie el origen geografico de sus productos, servicios o actividades
comerciales o los de un tercero, podrd ser objeto de demanda civil por dafios y perjuicios y de

%29 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 138.

0 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 147, regla 800 de Trademark Regulations.

1 ey de la Republica N° 8293, secci6n 145, regla 801 de Trademark Regulations.

%32 ey de la Republica N° 8293, seccion 146, regla 917, 918 de Trademark Regulations.
%33 ey de la Republica N° 8293, seccion 145, regla 801 de Trademark Regulations.

%34 ey de la Republica N° 8293, seccién 123.1, regla 101 parrafo g) de Trademark Regulations.
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medidas cautelares por parte de toda persona que considere que puede resultar perjudicada por un acto
de este tipo®®, asi como de una pena de dos a cinco afios y una multa de 50.000 a 200.000 pesos.**

Los productos marcados o etiquetados que tergiversen el origen geografico no pueden ser
importados en Filipinas y no se admitira su entrada en ninguna aduana de Filipinas.*’

Ademas, las prescripciones minimas de etiquetado de los productos de consumo requieren la
mencion de la direccion del fabricante, el importador, el reembalador del producto de consumo en
Filipinas; el pais de fabricacion, si se importa.®®

10. Sirvanse describir, en detalle, la forma en que se aplica el nivel superior de proteccion
requerido para vinos y bebidas espirituosas en virtud de lo dispuesto en el parrafo 2 del
articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, citar las disposiciones pertinentes de las leyes y los
reglamentos y dar ejemplos de indicaciones geogréficas para dichos productos.

El régimen juridico actual de las marcas de fabrica o de comercio protege las indicaciones
geograficas, especialmente las referentes a vinos y bebidas espirituosas, de conformidad con el
parrafo 2 del articulo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, partiendo de la base de que las marcas de
fabrica o de comercio y las indicaciones geograficas desempefian funciones similares: indicacién del
origen, distintivo de calidad y promocién de productos y servicios.

Existe un recurso administrativo para la anulacion de una marca en caso de que el titular
confunda al publico con respecto al origen geografico de los productos o servicios.**

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

11. Sirvanse describir el procedimiento que se ha de seguir para obtener la proteccion de los
dibujos y modelos textiles, y citar las disposiciones pertinentes de las leyes o reglamentos.

Los dibujos y modelos textiles pueden protegerse mediante un registro de dibujo o modelo
industrial **° La solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial debera incluir los siguientes
elementos:

a) un impreso de solicitud completamente rellenado con el nombre y la direccién del
solicitante o, si el solicitante no es el autor, una declaracion sobre el origen del
derecho sobre el dibujo o modelo industrial; y la indicacién de que el dibujo o
modelo se aplicara a productos textiles;

b) una representacion del articulo industrial o artesanal mediante dibujos, fotografias u
otras representaciones graficas adecuadas del dibujo o modelo aplicado al articulo

%5 ey de la Republica N° 8293, seccién 169.1.

%% |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 170.

*7 ey de la Republica N° 8293, seccién 169.2.

%38 ey de la Republica N° 7394 Consumer Act of the Philippines [articulo 77 pérrafo d) viii].
%9 | ey de la Republica N° 8293, seccién 151, regla 8 (Inter Partes Proceeding).

%0 Regla 309 de IRR for Utility Models and Industrial Designs.
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industrial o artesanal que revele clara y completamente las caracteristicas para las que
se reivindica la proteccion del dibujo o modelo*:;

c) la tasa de solicitud preceptiva.

Una vez cumplidos estos requisitos se asignara a la solicitud una fecha de presentacion y un
nimero de solicitud, y se remitira al examinador para que compruebe los requisitos formales.*?

La tasa de solicitud podra pagarse en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha en que se haya
recibido la solicitud en la oficina.®*®

Si la solicitud cumple los requisitos para ser registrada, el examinador lo notificara al
solicitante y le reclamara el pago de las tasas de emision y publicacion. Una vez pagadas las tasas
preceptivas, se extenderd un certificado de registro al solicitante. En caso de que la solicitud no pueda
registrarse, el examinador enviard al solicitante un informe de examen formal indicando las
deficiencias y omisiones al respecto.

El solicitante podra responder al informe de examen formal del examinador: 1) retirando
voluntariamente la solicitud, 2) modificAndola, o 3) previo pago de la tasa correspondiente,
solicitando un informe de registrabilidad. Este informe de registrabilidad incluird una referencia a los
documentos sobre el estado anterior de la técnica, con las oportunas indicaciones de su grado de
relevancia, que sirvan de ayuda para determinar la validez del dibujo o modelo industrial en funcion
de su caracter novedoso.

El solicitante dispondra de un plazo maximo de seis (6) meses para responder al informe de
examen formal®** del examinador. Si el solicitante no mantiene su solicitud en este plazo, la solicitud
se considerara retirada. Las solicitudes que se consideren retiradas por no haber sido mantenidas
pueden ser reactivadas, como solicitudes pendientes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de envio por correo de la notificacion de la retirada de la solicitud.**

Los dibujos y modelos textiles también estan protegidos por la legislacion sobre derecho de
autor de Filipinas.3*°

F. PATENTES
12. Sirvanse describir, en detalle, la forma en que la legislacion de patentes de Filipinas

aplica el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicar cualesquiera excepciones a la
patentabilidad previstas e incluir detalles sobre la proteccion de los microorganismos y los

1 ey de la Republica N° 8293, seccién 114, pérrafo d).

%2 Reglas 307 y 308 de IRR for Utility Models and Industrial Designs.
3 Regla 310 de IRR for Utility Models and Industrial Designs.

¥4 Regla 452 de IRR for Utility Models and Industrial Designs.

#° Regla 453 de IRR for Utility Models and Industrial Designs.

%6 ey de la Republica N° 8293, seccién 172, parrafo h).
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procedimientos no bioldgicos y microbioldgicos y las obtenciones vegetales. Sirvanse citar las
disposiciones pertinentes de la ley.

Una comparacion del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC vy la legislacion de Filipinas
reflejard el cumplimiento del articulo 27 por parte de la legislacion de patentes de Filipinas.

Acuerdo sobre los ADPIC, Ley de patentes de Filipinas,
articulo 27 articulos 21y 22, reglas 200 y 202

(Invenciones patentables y no patentables)

1. Las patentes podran obtenerse por todas Podran concederse patentes a todas las

las invenciones, sean de productos o de soluciones técnicas de un problema en todos

procedimientos, en todos los campos de la los campos de la actividad humana que

tecnologia... puedan relacionarse con un producto o un
proceso, 0 una mejora de alguno de los

347

... slempre que sean nuevas, entranen una anteriores®’.

actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacion industrial. ... que sea nuevo, entrafie una actividad
inventiva y sea susceptible de aplicacién
industrial. >

2. Los Miembros podran excluir de la Quedara excluido de la patentabilidad:
patentabilidad las invenciones cuya
explotacion comercial en su territorio deba
impedirse necesariamente para proteger el
orden publico o la moralidad...

a) todo lo que sea contrario al orden publico
o la moralidad.>*

3. Los Miembros podran excluir asimismo de

la patentabilidad: b) los métodos de tratamiento del cuerpo

a) los métodos de diagnostico, terapéuticosy | humano o de animales mediante cirugia o
quirdrgicos para el tratamiento de personas 0 | terapia y los métodos de diagndstico
animales; practicados con el cuerpo humano o de
animales, excepto productos y composiciones

para su uso en alguno de estos métodos®*’;

b) las plantas y los animales excepto los c) las obtenciones vegetales o las razas de
microorganismos, y los procedimientos animales o procesos esencialmente
esencialmente biologicos para la produccion | bioldgicos para la produccion de plantas o
de plantas o animales, que no sean animales. Esta disposicién no se aplicara a
procedimientos no biol6gicos o mMIicroorganismos y a procesos que no sean
microbiol4gicos. biolégicos o microbiolégicos.®*

7 ey de la Republica N° 8293, secci6n 21, regla 200.
8 ey de la Republica N° 8293, seccién 21, regla 200.
9 ey de la Republica N° 8293, secci6n 21, regla 200.
%0 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 22.3, regla 202 c).

%! ey de la Republica N° 8293, seccion 22.4, regla 202 d).
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Acuerdo sobre los ADPIC, Ley de patentes de Filipinas,
articulo 27 articulos 21y 22, reglas 200 y 202

Este articulo no impedira que el Congreso
considere la promulgacion de una ley que
establezca una proteccion sui generis de las
obtenciones vegetales.*?

Sin embargo, los Miembros otorgaran
proteccion a todas las obtenciones vegetales
mediante patentes, mediante un sistema
eficaz sui generis o mediante una [El sistema sui generis para la proteccion
combinacion de aquéllas y éste. de obtenciones de plantas esta pendiente en el
Congreso.*>]

13. Sirvanse describir, en detalle, los derechos conferidos a los titulares de patentes con
arreglo a la legislacion de patentes de Filipinas y citar las disposiciones pertinentes de la ley.

Los derechos exclusivos conferidos a los titulares de una patente son los siguientes®*:

- derecho a la fabricacidn, el uso, la comercializacion, la venta y la importacion de un
producto patentado o de un producto obtenido directa o indirectamente a raiz de un

proceso patentado o del uso de un proceso patentado®*®;

- derecho a ceder o transmitir por via sucesoria la patente y celebrar contratos de
licencia para la venta.**®

14. Sirvanse describir, en detalle, las disposiciones de la legislacion de Filipinas que
permitan el uso no autorizado de una patente, citar las disposiciones pertinentes de la ley, y
describir, en detalle, las condiciones en que ese uso pueda ocurrir.

Los derechos exclusivos de los titulares de patentes quedan excluidos en los siguientes casos:

- cuando la explotacién de la patente se realice de forma privada y a escala no
comercial o con propdsito no comercial®’;

- cuando el acto de ejecutar o utilizar la patente esté destinado Unicamente a fines de

investigacion y experimentacion cientificas®®;

- cuando el producto patentado haya sido comercializado en Filipinas por el titular de
la patente o con su autorizacion. Por comercializacion se entiende la venta

%2 ey de la Republica N° 8293, seccién 22.4.

%3 House Bill N° 1070; Senate Bill N° 1912.

%4 ey de la Republica 8293, seccién 71.

%3 ey de la Republica N° 8293, seccién 71.1 a) y b).
%8 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 71.2.

%7 ey de la Republica N° 8293, secci6n 72.2.

%58 ey de la Republica N° 8293, seccién 72.3.
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(que incluye el alquiler y la donacion). Con esta venta, el comprador puede utilizar el
producto o posiblemente revenderlo en Filipinas sin infringir el derecho exclusivo del
titular de la patente. La venta fuera de Filipinas del producto patentado no "agota™ los
derechos de patente en Filipinas. Por tanto, el titular de la patente puede prohibir la
importacién en el pais de los productos patentados (las llamadas importaciones

paralelas)®®;

cuando el acto consista en la preparacion para casos individuales, en una farmacia o
por parte de un profesional médico, de un medicamento conforme a una prescripcién

médica®®°;

cuando el producto patentado se utilice en vehiculos en transito por el pais.***

El uso no autorizado de una patente en Filipinas puede permitirse en los casos siguientes:

cuando una persona distinta del solicitante haya empezado a utilizar de buena fe la
invencion en Filipinas o haya iniciado seriamente los preparativos para utilizarla
antes de la fecha de presentacion o la fecha de prioridad de la solicitud, tendra
derecho a seguir utilizandola (parrafo 1 del articulo 73), pero este derecho sélo podra
transmitirse o cederse ulteriormente junto con su empresa 0 negocio®®;

cuando un organismo oficial o un tercero autorizado por el Gobierno explote la
invencion en interés del puablico, en particular de la seguridad nacional, la
alimentacion, la salud o el desarrollo de otros sectores, segun determine el organismo
oficial pertinente (parrafo 1 a) del articulo 74); cuando el modo de explotacion por
parte del titular de la patente sea anticompetitivo (parrafo 2 del articulo 74).

El Codigo de Propiedad Intelectual dedica todo un capitulo a enumerar los detalles y las
condiciones en que podra concederse una licencia obligatoria.

1.

Deben existir motivos justificados.

La concesion de licencias obligatorias podra decretarse en cualquiera de las siguientes

circunstancias:

a)
b)

emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia;

cuando el interés puablico, en particular la seguridad nacional, la alimentacién, la
salud o el desarrollo de otros sectores vitales de la economia nacional determinados
por el organismo oficial pertinente, asi lo requiera; o

%9 ey de la Republica N° 8293, seccién 72.1.

%0 | ey de la RepuUblica N° 8293, seccién 72.4.

%1 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 72.5.

%2 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 73.2.



IP/Q/PHL/L, IP/Q2/PHL/1,
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1

Pagina 91
C) cuando un organismo judicial o administrativo haya determinado que el método de
explotacidn utilizado por el titular de la patente o su licenciatario es anticompetitivo;
0
d) en caso de no utilizacién comercial publica de la patente por parte del titular sin
ninguna causa justificada;
e) si no se explota a escala comercial en Filipinas la invencién patentada, aunque ello

sea posible, sin ninguna causa justificada; la importacion del articulo patentado se
considerara equivalente a la utilizacion o explotacion de la patente. %

2. El peticionario deberé tratar de obtener la autorizacion del titular de la patente.

La licencia se otorgard unicamente después de que el peticionario haya intentado
obtener autorizacion del titular de la patente en condiciones comerciales razonables, pero sin
éxito, dentro de un plazo de tiempo razonable.**

3. Debe existir una falta de uso comercial puablico si se trata de tecnologia de
semiconductores.

En cuanto a la concesion de licencias obligatorias de patentes relativas a la tecnologia de
semiconductores, la licencia solo se otorgara en caso de no utilizacion comercial publica o para
remediar una practica que tras un proceso judicial o administrativo se considere anticompetitiva.

4. La peticion debe formularse por escrito y confirmarse, y debe pagarse la tasa
correspondiente.

La peticion de concesion de licencia obligatoria debe formularse por escrito, el
peticionario ha de confirmarla y es preciso que vaya acompafiada del pago de la tasa
preceptiva. En ella figurara el nombre y la direccién del peticionario, el nimero y la fecha de
concesion de la patente en relacion con la cual se solicita la licencia obligatoria, el nombre del
titular de la patente, el titulo de la invencién, los motivos legales por los que se solicita una
licencia obligatoria, los hechos fundamentales que justifican la accién del peticionario y el
desagravio solicitado.*®

5. La licencia debe cumplir ademas otras condiciones legales.

Si el Director de Asuntos Juridicos aprueba la peticidn, se impondran las siguientes

condiciones:

a) el alcance y la duracién de la licencia se limitaran a la finalidad para la cual se
autorizo;

b) la licencia no tendra caracter exclusivo;

%3 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 93.
%4 ey de la Republica N° 8293 (1998), seccion 95.

%5 ey de la Republica N° 8293 (1998), secci6n 98.
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C) la licencia no podra cederse, excepto junto con la parte de la empresa 0 negocio en
gue se explota la invencién;

d) el uso del contenido de la licencia se destinara predominantemente al abastecimiento
del mercado filipino, pero esta limitacién no sera aplicable cuando la concesion de la
licencia se base en el motivo de que el método de explotacidn de la patente por parte
de su titular haya sido declarado anticompetitivo en un proceso judicial o
administrativo;

e) la licencia podra rescindirse si se demuestra fehacientemente que las circunstancias
conducentes a su concesion han dejado de existir y no es probable que vuelvan a
darse, a condicién de que se ampare suficientemente el interés legitimo del
licenciatario; y

f) el titular de la patente recibira una retribucidn suficiente teniendo en cuenta el valor
econdmico de la concesion o autorizacion, con la salvedad de que, en caso de que la
licencia se haya concedido para remediar una practica que en un proceso judicial o
administrativo se hubiera calificado de anticompetitiva, podra tenerse en cuenta la
necesidad de subsanar esta practica anticompetitiva a la hora de fijar el importe de la
remuneracion.*®

15. ¢ Qué plazo de proteccion para las patentes prevé la legislacion de patentes de Filipinas?
Sirvanse describir las disposiciones contempladas para prorrogar el plazo de proteccién y citar
las normas pertinentes de la ley.

El plazo de vigencia de una patente sera de veinte (20) afios contados a partir de la fecha de
presentacién de la solicitud.*”’

Para mantener la patente, una vez transcurridos cuatro (4) afios de la fecha en que se publicd
la solicitud y en cada aniversario subsiguiente de dicha fecha se pagara una tasa anual®®; de lo
contrario, la solicitud se considerara retirada o se estimara que la patente ha caducado.**

El pago puede efectuarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de vencimiento.
La obligacion de pagar las tasas anuales se extingue si se retira, deniega o anula®® la solicitud.
Se concede un periodo de gracia de seis (6) meses para el pago de la tasa anual, con aplicacién de un
recargo de demora.?

%6 |_ey de la Republica N° 8293 (1998), seccién 100.

%7 ey de la Republica N° 8293, seccién 54, regla 1100.
%8 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 55.1, regla 1101.
%9 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 55.2, regla 1103.
%70 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 55.1, regla 1101.

%71 ey de la Republica N° 8293, seccion 55.3, regla 1104.
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G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

16. Sirvanse describir, en detalle, la proteccidon de los esquemas de trazado de los circuitos
integrados prevista en la legislacion de Filipinas, incluido el plazo de proteccidn, y citar las
disposiciones pertinentes de la ley.

Aungue sigue en tramite, ambas cadmaras del Congreso filipino han aprobado la Ley de
proteccion de los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Es posible que el Presidente la
firme en breve.

Para que pueda registrarse, un esquema de trazado de circuitos integrados debe ser original.
Un esquema de trazado se considerara original si deriva del propio esfuerzo intelectual del creador y
no es comun entre los creadores de los esquemas de trazado y los fabricantes de circuitos integrados
en el momento de su creacion. Un esquema de trazado que consista en una combinacion de elementos
e interconexiones comunes se protegera tnicamente si la combinacién, en conjunto, es original.>?

El registro del esquema de trazado de los circuitos integrados serd valido durante un periodo
de diez (10) afios, no prorrogable, y esta validez empezara a contar a partir de la fecha de inicio de la
proteccién concedida para el esquema de trazado.*” Esta proteccién empezara:

a) en la fecha de la primera explotacion comercial en cualquier parte del mundo del
esquema de trazado en cuestion por parte del titular del derecho o con su
consentimiento, a condicion de que se presente una solicitud de registro en un plazo
de dos (2) afios a partir de la fecha de la explotacion comercial, 0

b) en la fecha de presentacion atribuida a la solicitud de registro del esquema de trazado
si éste no se ha explotado antes comercialmente en cualquier lugar del mundo.

H. PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA

17. Sirvanse describir, en detalle, como regula la legislacion de Filipinas la proteccion de la
informacion no divulgada como requiere el parrafo 2 del articulo 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC y citar las disposiciones pertinentes de la ley.

La proteccion de la informacion no divulgada es una de las categorias de derechos de
propiedad intelectual, ademés de las patentes, las marcas de fabrica o de comercio y los derechos de
autor.** Se define como informacion secreta en el sentido de que, en su conjunto o en la
configuracion y articulacién precisas de sus componentes, no es conocida generalmente en los
circulos donde suelen tratarse informaciones de este tipo, o0 no es facilmente accesible para estos
circulos, que tiene valor comercial por el hecho de ser secreta y ha sido objeto de medidas razonables,
dadas las circunstancias, para mantenerla secreta por parte de la persona que controla legalmente
dicha informacion.®

%72 Secciones 113.3 y 113.4 de Proposed/Approved Bill for the Protection of the Layout-Designs of
Integrated Circuits.

373 Secci6n 118.5 de Proposed/Approved Bill for the Protection of the Layout-Designs of Integrated
Circuits.

374 ey de la Republica N° 8293, secci6n 4.1 g).

%75 Rules and Regulations on Voluntary Licensing, regla 1 o).
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Se impondréa una sancion penal de hasta cuatro (4) afios y dos (2) meses de prision y una
multa no superior a quinientos (500) pesos a la persona o el empleado de un establecimiento industrial
que, en perjuicio de su titular, haya revelado los secretos industriales de este Gltimo.%"®

Los empleados de la Oficina Tributaria Interior tienen prohibido revelar secretos comerciales
de personas que tengan relaciones con su oficina. Ningln empleado o funcionario divulgara a
ninguna persona los secretos, métodos de trabajo o equipos de un fabricante, o informacion
confidencial relativa a la actividad comercial de un contribuyente, de los que haya tenido
conocimiento en el desempefio de sus funciones oficiales. Si es declarado culpable, se requerira al
empleado o funcionario que pague una multa de cincuenta mil (50.000) a cien mil (100.000) pesos y/o
seré condenado a una pena de dos (2) a cinco (5) afios de cércel.*”

La informacién que se considere secreto comercial sobre los carburantes y los aditivos que
estén registrados en el Departamento de Energia habrd de ser sometida a un acuerdo de no
divulgacion y confidencialidad suscrito entre la empresa y el Departamento de energia por un periodo
de quince (15) afios.>’®

18. Sirvanse describir, en detalle, como protege la legislacion de Filipinas los datos de
prueba relativos a productos farmacéuticos y quimicos agricolas presentados al Gobierno a fin
de aprobar la comercializacion de esos productos en Filipinas y citar las disposiciones
pertinentes de la ley.

Los datos de pruebas relativos a productos farmacéuticos y agricolas han de remitirse a la
Oficina de Productos Alimenticios y Farmacos para el registro de dichos productos.’”® Estos datos
son de caracter confidencial y estan protegidos como secretos comerciales. Por tanto, esta prohibido
el uso por una persona en beneficio propio o la divulgacion, excepto al Ministro o a los funcionarios y
empleados del Ministerio o a los tribunales cuando sea pertinente en algun proceso judicial en virtud
de esta Ley, de toda informacion sobre un método o proceso que goce de proteccion como secreto
comercial.*®® Por consiguiente, la persona que infrinja alguna de las prohibiciones mencionadas seréa
condenada a una pena de uno (1) a cinco (5) afios de carcel y/o al pago de una multa de cinco mil
(5.000) a diez mil (10.000) pesos, a discrecion del tribunal %

Ademas, los empleados y funcionarios publicos se rigen por el Coédigo de Conducta y de
Normas Eticas para Funcionarios y Empleados Publicos. Como tales, tienen prohibido utilizar o
divulgar la informacién confidencial o clasificada de que hayan tenido conocimiento en virtud de su

%76 ey N° 3815, articulo 292.

%77 ey de la Republica N° 8424, seccion 270.

%8 Implementing reglas and Regulations, Ley de la Repdblica N° 8749, regla XXX VI, seccién 4.
3% Orden administrativa del Departamento de Salud N° 67, serie de 1989, seccion 4.

%0 | ey de la Republica N° 3720 (1963), seccion 11 ), modificada por la Orden del Ejecutivo N° 175
(1987), seccion 7.

%1 |_ey de la Republica N° 3720 (1963), seccién 12 a), modificada por la Orden del Ejecutivo N° 175
(1987), seccidn 9.
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cargo y gue no se haya puesto a disposicion del pablico por el efecto de un interés privado, para no
conceder ninguna ventaja indebida a nadie o para no perjudicar el interés pablico.*®

A continuacién se indican las sanciones que puede acarrear la infraccion de esta prohibicion:

a) una multa no superior al salario de seis (6) meses, o la suspension de funciones
durante un (1) afio como méaximo, o el cese, en funcion de la gravedad de la
infraccion;

b) encarcelamiento durante un periodo méaximo de cinco (5) afios y/o multa no superior

a cinco mil (5.000) pesos y, a discrecion del tribunal, la inhabilitacién para el cargo;

c) los particulares que conspiren con funcionarios o empleados publicos estaran sujetos
a las mismas responsabilidades penales que éstos.*®

En general, el Codigo Penal revisado tipifica como delito la divulgacion por parte de un
funcionario pablico de secretos que conozca en virtud de su funcién oficial y establece las penas

correspondientes®®*; la divulgacion por parte de un funcionario piblico de secretos que conozca en el

desempefio de sus funciones®; la divulgacion de secretos por parte de un director o empleado o

funcionario®®®; la divulgacion de secretos industriales por el responsable, un empleado o un trabajador

de algiin establecimiento fabril o industrial.**’

19. ¢Estan los solicitantes posteriores que traten de obtener la aprobacion de la
comercializacion de sus propias versiones de productos farmacéuticos y quimicos agricolas
aprobados con anterioridad facultados para apoyarse en datos presentados por el solicitante
anterior? En caso afirmativo, ¢qué plazo de exclusividad se otorga al solicitante anterior antes
de permitir a terceros que se apoyen en sus datos?

No. Por el contrario, las reglas especifican que los establecimientos que soliciten el registro
de un farmaco deben facilitar toda la documentacion e informacion pertinentes relativas al producto.
El hecho de no facilitar informacion sustancial sobre el farmaco constituye un motivo de rechazo de la
solicitud de registro y sienta las bases para la retirada de la licencia de explotacion del
establecimiento. Concretamente, la respuesta a la solicitud de registro se basara en el conjunto
completo de especificaciones del fArmaco que se propone para la etiqueta, es decir, la formulacion,
forma de administracién, fuerza, indicacion terapéutica y fabricante. Toda variacion de alguna de las
especificaciones indicadas requerira un nuevo registro.*®

%2 |_ey de la Republica N° 6713 (1989), seccién 7 c).
%3 |_ey de la Republica N° 6713 (1989), seccion 11.
%4 ey N° 3815 (1930), articulo 229.

%85 |_ey N° 3815 (1930), articulo 230.

%86 |_ey N° 3815 (1930), articulo 291.

%7 ey N° 3815 (1930), articulo 292.

%88 Orden administrativa del Departamento de Salud N° 67, serie de 1989, seccion 2.
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Ademas, la solicitud de registro se presentara en el formato promulgado por la Oficina de
Productos Alimenticios y Farmacos y se respaldara con documentos y datos que incluyan informacion
técnica sobre la descripcion fisica del producto; la formulacion completa y las especificaciones
técnicas de las materias primas y el producto acabado; el proceso de fabricacion, que incluye las
instalaciones y disposiciones de control utilizadas en la fabricacion y el envasado del producto; la
descripcion de todas las pruebas de calidad realizadas, con inclusién de la "prueba de disolucion”, en
su caso, Yy los resultados obtenidos; y datos completos de estabilidad. También se exige el envio de
muestras suficientes para el analisis en laboratorio. Ademas, se establecen requisitos especificos en
funcion de la clasificacién de los farmacos, es decir, farmacos de investigacion, nuevos farmacos,
farmacos establecidos, farmacos experimentados y ensayados.®® Estas muestras las ensayara la
Division de Servicios de Laboratorio de la Oficina de Productos Alimenticios y Farmacos una vez
evaluados los requisitos documentales.®*

Para garantizar mejor que un farmaco o un dispositivo es seguro, eficaz y de buena calidad a
la hora de utilizarlo, la Iey391 establece que la persona que fabrica, vende, comercializa, importa,
exporta, distribuye o transfiere algun farmaco o dispositivo debe contar con una licencia de
explotacion y que dicho farmaco o dispositivo estén registrados de acuerdo con las reglas
promulgadas por el Ministro del Departamento de Salud. A este respecto, estas personas remitiran a
dicho Departamento, a través de la Oficina de Productos Alimenticios y Farmacos, entre otras cosas,
lo siguiente: 1) informes completos de los estudios que se hayan realizado para demostrar que este
farmaco o dispositivo es seguro, eficaz y de buena calidad a la hora de utilizarlo, sobre la base de
estudios clinicos realizados en Filipinas; 2) una descripcién completa de los métodos utilizados y las
instalaciones y controles empleados para la fabricacion de este farmaco o dispositivo; y 3) las
muestras de dicho farmaco o dispositivo y de los articulos utilizados como componentes de los
anteriores que requiera el Ministro.

En vista de lo anterior, los nuevos solicitantes deberan presentar datos de pruebas nuevos
independientemente de los datos anteriormente aprobados que presentd el solicitante anterior, lo cual
responde a la politica estatal de garantizar una calidad segura y buena de los productos alimenticios,
de los farmacos y de los cosméticos, asi como de regular la produccion, la venta y el trafico de estos
productos a fin de proteger la salud pablica.*?

I OBSERVANCIA

20. Sirvanse describir en detalle qué medidas eficaces prescribe la legislacion de Filipinas
contra cualquier accion infractora de los derechos de propiedad intelectual, como dispone el
parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De acuerdo con el parrafo 1 del articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, la legislacion de
Filipinas contempla la posibilidad de incoar acciones civiles, penales y administrativas contra las
infracciones de los derechos de propiedad intelectual, a saber:

%9 Orden administrativa del Departamento de Salud N° 67, serie de 1989, seccién 4 y anexo .
%% Memoréandum circular N° 11, serie de 1992.

¥1 | ey de la Republica N° 3720 (1963), seccién 21 modificada por la Orden del Ejecutivo N° 175
(1987), secciones 14 y 15.

%92 |_ey de la Republica N° 3720 (1963), seccion 2.



IP/Q/PHL/1, IP/Q2/PHLI/1,
IP/Q3/PHL/1, IP/Q4/PHL/1
Pagina 97

Acciones civiles

En caso de infraccion de una patente, el titular de la patente o de algin derecho, titulo o
interés en relacion con la invencion patentada podra incoar acciones civiles ante el tribunal
competente, a fin de recibir del infractor una indemnizacion por los dafios y perjuicios sufridos a
causa de ello, ademas de los honorarios de abogado y otros gastos derivados del litigio, ademas de la
adopcion de medidas cautelares para la proteccion de sus derechos. Asimismo, el tribunal podra
ordenar que los productos implicados en la infraccion, y los materiales y equipos utilizados
principalmente para cometer la infraccion se retiren de los canales comerciales o se destruyan sin
compensacion.*®

En caso de infraccion de una marca de fabrica o de comercio, el titular de la marca registrada
podra obtener una indemnizacién por dafios de la persona que haya infringido sus derechos.
El tribunal podréa doblar esta indemnizacion si se demuestra la existencia de un intento efectivo de
engafar al publico o de defraudar al demandante. Si asi queda demostrado, también podrén dictarse
medidas cautelares en favor del titular de la marca de fabrica o de comercio y ordenarse que el
material infractor sea retirado de los canales comerciales o destruido sin compensacion. Previa
solicitud del demandante, el tribunal podra reclamar, durante la tramitacion de la accién, facturas de
ventas y otros documentos relativos a las ventas.***

En caso de infraccion del derecho de autor, el titular de este derecho podra incoar una accion
civil ante la jurisdiccion competente y la persona considerada culpable de esta infraccion estara sujeta
a) a medidas cautelares dictadas por el juez para limitar esta infraccion; b) al pago al titular del
derecho de autor o a sus cesionarios o0 herederos de una indemnizacién por los dafios reales
ocasionados, con inclusién de las costas judiciales y otros gastos en que hayan incurrido éstos a causa
de la infraccion, asi como de los beneficios que el infractor haya obtenido en virtud de dicha
infraccion; c) al embargo, durante la tramitacion de la accion, de facturas de ventas, de todos los
articulos y sus envases que presuntamente infrinjan un derecho de autor, y de los instrumentos para
fabricarlos; y d) a la destruccion, sin compensaciéon alguna, de todas las copias o dispositivos
constitutivos de la infraccién, asi como todas las placas, moldes u otros medios para realizar las
copias fraudulentas, segin ordene el tribunal. En una accion por infraccion de derecho de autor, el
tribunal también puede ordenar la confiscacién y embargo de cualquier articulo que pueda servir de
prueba en un procedimiento.**

Las decisiones sobre los casos civiles por infraccion sometidos a los tribunales de distrito
pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelacion y el Tribunal Supremo.>®

Medidas penales

En caso de infraccién de una patente, si el infractor o una persona en connivencia con éste
reincide en la infraccion tras cumplir la condena impuesta por el tribunal, los infractores, sin perjuicio
de la posibilidad de que se incoen acciones civiles por dafios contra ellos, seran responsables
penalmente y, de acuerdo con la sentencia condenatoria, serdn encarcelados durante un periodo de
seis (6) meses a tres (3) afios, y deberan pagar una multa de cien mil (100.000) a trescientos

%3 ey de la Republica N° 8293, secciones 76.2 y 76.5.
¥4 ey de la Republica N° 8293, secciones 76.2 y 76.5.
¥ |_ey de la Republica N° 8293, secciones 216.1y 216.2.

%% Reglas 41 y 56, Rules of Court.
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mil (300.000) pesos, a discrecion del tribunal. La accion penal prescribe en el plazo de tres (3) afios
contados a partir de la comision del delito.®*’

En caso de infraccion de una marca de fabrica o de comercio, se impondra una sancién penal
de privacion de libertad durante un periodo de dos (2) a cinco (5) afios y una multa de cincuenta mil
(50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona considerada culpable de la infraccion de la
marca de fabrica o de comercio, de competencia desleal o de utilizaciéon de una denominacién de
origen falsa.*%

En caso de infraccion del derecho de autor, el infractor de este derecho o toda persona que
contribuya a cometer esta infraccién o induzca al infractor sera culpable de este delito, que se
castigara con: a) pena de cércel de uno (1) a tres (3) afios, ademéas de una multa de cincuenta mil
(50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos, la primera vez que se cometa el delito; b) pena de
carcel de tres (3) afios y un (1) dia a seis (6) afios, ademas de una multa que oscila entre ciento
cincuenta mil (150.000) y quinientos mil (500.000) pesos la segunda vez; c) pena de carcel de seis (6)
afios y un (1) dia a nueve (9) afios, ademéas de una multa de quinientos mil (500.000) a un millon
quinientos mil (1.500.000) pesos, la tercera vez y las siguientes; y d) en todos los casos, prisién
subsidiaria en caso de insolvencia.*®*

Las resoluciones de los tribunales de distrito sobre los casos penales por infraccién pueden
recurrirse ante el Tribunal de Apelacion y el Tribunal Supremo.*®

Medidas administrativas

Los casos administrativos en los que intervenga una violacion de derechos de propiedad
intelectual pueden ser sometidos a los siguientes 6rganos administrativos:

a) La Oficina de Propiedad Intelectual, a través de la Oficina de Asuntos Juridicos, ejerce la
jurisdiccion original en demandas administrativas por infraccién de la propiedad intelectual si los
dafios totales reclamados no son inferiores a doscientos mil pesos; en el curso del procedimiento
podra decretarse el embargo y dictarse mandamientos preliminares y medidas cautelares temporales.
El Director de Asuntos Juridicos podra castigar por desacato a quienes hagan caso omiso de las
6rdenes o mandamientos dictados en el curso del proceso.*®*

Tras una investigacion formal, el Director de Asuntos Juridicos podra imponer una 0 mas de
las siguientes sanciones administrativas: 1) dictar una orden de abstencion y desistimiento, en la que
se especifiquen los actos que el demandado se abstendra de cometer y aquellos de los que desistira;
2) aceptar un compromiso voluntario de cumplimiento o suspension, segun se imponga; 3) confiscar
los productos que constituyan el cuerpo del delito; 4) decomisar los objetos personales y todas las
propiedades reales y personales utilizadas en la comision del delito; 5) imponer multas
administrativas por el importe que el Director de Asuntos Juridicos estime razonable, que en todo
caso no sera inferior a cinco mil (5.000) pesos ni superara los ciento cincuenta mil (150.000) pesos,

¥7 ey de la Republica N° 8293, seccién 84.
%% |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 170.
9 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 217.1.
%0 Reglas 124 y 125, Rules of Court.

“01 |_ey de la Republica N° 8293, seccion 10.2 [a].
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ademas de una multa adicional de mil (1.000) pesos por cada dia que persista la infraccién; 6) anular
todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado en la Oficina;
7) retener todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado en la
Oficina; 8) evaluar los dafios; 9) imponer la censura, y 10) aplicar otras penas o sanciones
analogas.*®

Las decisiones del Director de la Oficina de Asuntos Juridicos sobre los casos administrativos
que impliquen una infraccion de la propiedad intelectual pueden recurrirse ante el Director General de
la Oficina de Propiedad Intelectual.*® Las decisiones del Director General de la Oficina de Propiedad
Intelectual pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelacién y, por Gltimo, ante el Tribunal Supremo.**

b) El Ministerio de Comercio e Industria, al que corresponde la jurisdiccion original sobre las
reclamaciones por infraccién de derechos de propiedad intelectual, independientemente del importe
total reclamado por los dafios causados o de si no se reclama indemnizacion alguna. EIl Ministro de
Comercio e Industria puede penalizar el desacato directo o indirecto y emitir subpoena duces tecum y
subpoena ad testificandum.*®®

Tras una investigacion formal, el Ministro de Comercio e Industria puede imponer una 0 mas
de las siguientes sanciones administrativas: 1) dictar una orden de abstencion y desistimiento, en la
que se especifiquen los actos que el demandado se abstendra de cometer y aquellos de los que
desistird; 2) aceptar un compromiso voluntario de cumplimiento o suspensién, segun se imponga;
3) confiscar los productos que constituyan el cuerpo del delito; 4) decomisar los objetos personales y
todas las propiedades reales y personales utilizadas en la comision del delito; 5) imponer multas
administrativas por el importe que el Director de Asuntos Juridicos estime razonable, que en todo
caso no sera inferior a cinco mil (5.000) pesos ni superara los ciento cincuenta mil (150.000) pesos,
ademas de una multa adicional de mil (1.000) pesos por cada dia que persista la infraccion; 6) anular
todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado en la Oficina;
7) retener todos los permisos, licencias, autorizaciones o registros obtenidos por el demandado en la
Oficina; 8) evaluar los dafios; 9) imponer la censura, y 10) aplicar otras penas o sanciones
analogas.*®

Las decisiones del Ministro de Comercio e Industria pueden recurrirse ante la Oficina del
Presidente.*”’

C) La Junta Normativa de los Videogramas tiene jurisdiccion sobre las infracciones de la ley
relacionadas con los videogramas, con inclusion de las infracciones que impliquen la violacion del
derecho de autor.*®

%02 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 10.2 [b].
%03 |_ey de la Republica N° 8293, seccion 7 [b].
%04 Reglas 42 y 45, Rules of Court.

% Orden del Ejecutivo N° 913 [1983] articulo 11, secciones 4 y 5; Orden administrativa del
Departamento 01 [2000].

%% Orden del Ejecutivo N° 913, seccion 6.
“7 Orden del Ejecutivo N° 913, seccion 13.

“%8 Decreto Presidencial 1987, capitulo IX, seccion 21A [2].
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Se impondran las siguientes sanciones administrativas a las personas consideradas culpables
de violacién del derecho de autor: 1) clausura, revocacion de la licencia comercial o del permiso
comercial y confiscacion de los videogramas implicados en las violaciones, y 2) una multa de seis mil
(6.000) a cien mil (100.000) pesos.**®

Las decisiones de la Junta Normativa de los Videogramas pueden recurrirse ante la Oficina
del Presidente.**°

21. El parrafo 1 del articulo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los jueces
estaran facultados para ordenar que se aporten las pruebas necesarias para sustanciar las
alegaciones de una parte cuando ésta no haya podido obtener esas pruebas porque se
encuentran bajo el control de la parte contraria. Sirvanse describir como las leyes o
reglamentos de Filipinas otorgan esa facultad, y citar las disposiciones legales o reglamentarias
pertinentes.

A instancias de la parte oponente, las autoridades judiciales podran ordenar la emision de una
subpoena ad testificandum requiriendo a la otra parte que comparezca y testifique ante el tribunal, o
una subpoena duces tecum requiriendo a la otra parte que presente y aporte pruebas documentales que
obren en su poder. Sin embargo, es posible que el tribunal no dicte esta orden cuando las pruebas
sean incriminatorias, confidenciales, privilegiadas, insustanciales o irrelevantes.*'!

El tribunal podra ordenar a instancia de una de las partes que se curse una citacion para que el
testimonio de la otra parte se efectie en forma de declaracion jurada previo examen oral o
interrogatorio por escrito.*? EIl declarante podra ser objeto de inspeccion en relacion con cualquier
asunto de interés para la accién, incluida la existencia, la naturaleza o la localizacién de documentos y
la identidad de personas que conocen hechos relevantes.*®

El tribunal también podra dictar una orden de presentacion o inspeccion de documentos u
objetos a iniciativa de alguna de las partes. La orden podré exigir a la otra parte que facilite y permita
la inspeccién y la copia de los documentos designados que obren en su poder, que no sean
privilegiados y que sean significativos para la accion.*

Previa solicitud del demandante durante la tramitacion de una accién relacionada con la
infraccion de una marca de fabrica o de comercio, el tribunal podra dictar una orden de embargo de
las facturas de ventas y otros documentos relativos a las ventas.**®

Durante la tramitacion de una accion relacionada con la infraccion del derecho de autor, el
tribunal podré ordenar el embargo de facturas de ventas y otros documentos relativos a las ventas,

%% Decreto Presidencial 1987, secciones 21A [1] y 21B [1].

19 Memorandum circular N° 98-00, regla IX, seccién 1.

1 Revised rules of Procedure [1997] regla 21, seccién 1; regla 23, seccion 2.
12 Revised rules of Civil Procedure [1997] regla 23, seccién 1.

13 Revised rules of Civil Procedure [1997] regla 23, seccién 2.

14 Revised rules of Civil Procedure [1997] regla 27, seccién 1.

13 |_ey de la Republica N° 8293, seccion 156.2.
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todos los articulos y sus envases que supuestamente infringen un derecho de autor y los instrumentos
para fabricarlos.*®

22. Sirvanse describir, en detalle, todos los recursos civiles de que disponen los titulares de
derechos en el contexto de la legislacién de Filipinas, y citar las disposiciones legales o
reglamentarias pertinentes.

Las autoridades judiciales podran ordenar las siguientes medidas en los casos relacionados
con violaciones de derechos de propiedad intelectual:

Dafios

En caso de infraccion de una patente, el tribunal podré fijar una indemnizacion no superior a
tres (3) veces el importe de los dafios reales sufridos. Si no es posible cuantificar los dafios, el
tribunal fijara una indemnizacion equivalente a un canon razonable.**’

En cuanto a la infraccién de marcas de fabrica y de comercio, el tribunal podra fijar una
indemnizacion equivalente al beneficio plausible o al beneficio que el demandado haya obtenido
efectivamente a raiz de la infraccion. Si no es posible cuantificar los dafios, fijard una indemnizacion
equivalente a un porcentaje de las ventas brutas del demandado. La indemnizacion por dafios podra
doblarse si existe un intento real de engafiar al ptblico o de defraudar al demandante.**®

Con respecto a la infraccion del derecho de autor, el tribunal podré establecer los dafios reales
sufridos, incluidos los beneficios que pueda obtener el infractor a raiz de la infraccién, o los dafios que
puedan considerarse justos a la luz de las circunstancias.**®

El tribunal también podra ordenar el pago de los honorarios de abogados y otras variantes de
dafios, como los dafios morales, nominales, moderados, liquidados y ejemplares que derivan de los
actos delictivos del demandado.*?°

Medidas cautelares

El tribunal podra dictar medidas cautelares para poner freno a la violacion de derechos de
propiedad intelectual .

Las medidas cautelares podran decretarse si se demuestra que la invasion del derecho es
significativa, que el derecho del solicitante es claro y que existe la necesidad urgente de evitar que el
solicitante sufra dafios graves.*?

18 | ey de la Republica N° 8293, seccién 216.1 [c].

“7 ey de la Republica N° 8293, seccion 76.4.

18 | ey de la Republica N° 8293, secciones 156.1 y 156.3.
19 | ey de la Republica N° 8293, seccién 216.

20 | ey de la Republica N° 8293, seccién 216 [e] y secci6n 76.2.
Ley de la Republica N° 386, articulos 2216-2235.

21 | ey de la Republica N° 8293, secciones 216 [a], 76.2 y 156.4.

%22 Revised rules of Civil Procedure [1997] regla 58, seccion 3.
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Las medidas cautelares podran denegarse si el tribunal considera que la demanda es
insuficiente. También podran anularse si el demandado presenta una contrafianza y demuestra que
sufriria dafios considerables. El demandante podra recibir compensacion por los dafios que pueda
sufrir si se anulan las medidas cautelares.*?®

Destruccién de los productos objeto de la infraccion

El tribunal podra ordenar que los productos y materiales que son objeto de la infraccién sean
retirados del comercio para evitar perjuicios al titular del derecho, o que se destruyan sin
compensacion.**

23. Sirvanse describir, en detalle, los procedimientos y recursos provisionales al alcance de
los titulares de derechos en conformidad con la legislacion de Filipinas, citar las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes e indicar cualquier condicion en virtud de la cual el titular
del derecho podra valerse de esos procedimientos y recursos.

Los procedimientos y recursos provisionales al alcance de los titulares de derechos son los
siguientes:

Embargo preliminar

Al comienzo de la accion o en cualquier momento antes de que se haya dictado sentencia, el
demandante o cualquier parte autorizada podra hacer que se embargue la propiedad de la parte
contraria como garantia del cumplimiento de una sentencia condenatoria.*

Los Unicos requisitos necesarios para la emision del mandamiento judicial de embargo
preliminar son una declaracién jurada por escrito y el depésito de una fianza por el solicitante. No se
precisa notificar nada a la parte contraria y tampoco celebrar una vista de la solicitud, pues el tiempo
gue durase ésta podria bastar al demandado para evadir la justicia o disponer de su propiedad antes de
que se emita el mandamiento judicial de embargo preliminar.*?

Mandamiento judicial preliminar/Orden de limitacién temporal

Se trata de una orden dictada en cualquier fase de la accidon o procedimiento antes de la
emision de la orden definitiva, en virtud de la cual se requiere a una parte 0 a un tribunal, a un
organismo o a una persona, que se abstenga de realizar un acto o actos particulares. Puede imponerse
también la ejecucion de un acto o actos particulares, en cuyo caso se conoce como requerimiento
imperativo preliminar.*?’

423 Revised rules of Procedure [1997] regla 58, seccion 4.

24 |_ey de la Republica N° 8293, secciones 76.5, 1577 216 [d].
%25 Revised rules of Civil Procedure [1997] regla 57, seccién 1.
%26 Revised rules of Civil Procedure [1997] regla 57, seccién 3.

%27 Revised rules of Civil Procedure [1997].
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La parte agraviada puede solicitar un mandamiento judicial preliminar presentando una
reclamacién confirmada ante el tribunal competente que refleje los motivos de la misma y el pago
de la fianza exigida.*?®

El tribunal podra dictar ex parte un interdicto temporal con una vigencia de setenta y dos
(72) horas contadas a partir de la notificacién a la parte o persona requerida si se trata de cuestiones de
extrema urgencia que pueden dar pie a una grave injusticia y a dafios irreparables para el solicitante.
En este periodo, el tribunal procedera a celebrar una vista oral para determinar si la medida cautelar es
correcta. Normalmente, una medida cautelar tiene una vigencia de veinte (20) dias, y no puede
dictarse si no se celebra una vista. El periodo de veinte (20) dias incluye el interdicto de setenta y dos
(72) horas. No obstante, si lo emite el Tribunal de Apelacion, el interdicto temporal estara en vigor
durante sesenta (60) dias a partir de la notificacion a la parte requerida. Un interdicto pronunciado
por el Tribunal Supremo tendré vigencia hasta nueva orden.*?®

Confiscacién y secuestro

Con objeto de garantizar la conservacion de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento de
casos que implican la violacion de la propiedad intelectual, el Tribunal Supremo estudia afadir la
siguiente propuesta a los reglamentos del tribunal:

"MEDIDAS PROVISIONALES Y PREVENTIVAS EN
ACCIONES POR INFRACCION

ARTICULO 1. Medidas provisionales y preventivas. El tribunal podra ordenar la adopcion
urgente de medidas provisionales efectivas:

a) para impedir que se produzca una infraccion del derecho de propiedad intelectual, y
en particular para impedir la entrada de productos en los mercados de su jurisdiccion,
incluso inmediatamente después del despacho de aduana;

b) para conservar las pruebas pertinentes de la presunta infraccion.

La resolucién de establecer medidas provisionales y preventivas incluird, sin limitarse
a ello, la confiscacion e incautacion de los articulos constitutivos de la infraccion y de los
instrumentos utilizados para cometer la infraccion de los derechos de propiedad intelectual.

ARTICULO 2. Solicitud y promulgacion de la resolucion. El tribunal resolvera en el plazo
de 24 horas a partir de la presentacion de una solicitud confirmada, y en su caso ordenara
medidas provisionales y preventivas inaudita altera parte, en particular cuando un retraso
pueda causar dafios irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable
de destruccion de las pruebas.

ARTICULO 3. Declaracion jurada por escrito y fianza requerida. El solicitante y sus
testigos mostraran y aportardn en su declaracion jurada por escrito toda prueba que pueda
obtenerse de forma razonable para alcanzar un grado suficiente de certidumbre sobre el hecho
de que el solicitante es el titular del derecho y que el derecho del solicitante esta siendo
infringido o que la infraccion es inminente. EI solicitante deberd facilitar al tribunal los

%28 Revised rules of Civil Procedure [1997] regla 58, seccién 3.

%29 Revised rules of Civil Procedure [1997] regla 58, seccion 5.
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demas datos necesarios para la identificacion de los productos en cuestion por parte del oficial
de justicia o de otra autoridad gubernamental que ejecute la orden.

Ademas, el solicitante depositara una fianza en efectivo, que podra presentarse en
forma de cheque de caja o de gerencia, y cuyo importe determinard el tribunal, que se
destinara a sufragar todos los costos que puedan ocasionarse a la parte contraria y todos los
dafios que puedan producirse a causa de la orden, si el tribunal resuelve definitivamente que
el solicitante no tiene derecho a ello.

Sin embargo, un solicitante sin recursos econémicos podra presentar una fianza de
caucién en lugar de una fianza en efectivo.

ARTICULO 4. Resolucion inaudita altera parte. Cuando la resolucion se dicte inaudita
altera parte, las partes afectadas recibiran una copia de la misma, junto con su orden de
ejecucion. El oficial de justicia u otra autoridad gubernamental que haya ejecutado la orden
remitira un informe en el plazo de cinco (5) dias al tribunal que dict6 la resolucién, y en caso
de confiscacion e incautacion de articulos presentard una descripcién completa de las
diligencias practicadas y el inventario completo de los articulos confiscados e incautados.

A instancias del demandado, podra someterse a vista judicial la decision sobre la
modificacion, revocacion o confirmacion de la resolucion.

ARTICULO 5. Revocacion de la orden. Sin perjuicio del segundo parrafo del articulo
precedente, a instancia del demandado la resolucidn seré revocada o dejara de tener efecto y
el articulo confiscado e incautado seré devuelto con caracter inmediato si no se incoa ninguna
accion ante el tribunal o autoridad competente dentro de los treinta y un (31) dias naturales
siguientes a la fecha de promulgacion de la resolucion.

ARTICULO 6. Reparacion con cargo a la fianza. En caso de revocacion de las medidas
provisionales y preventivas o de expiracion de las mismas debido a un acto u omision del
solicitante, o si se descubre posteriormente que no ha existido infraccibn o amenaza de
infraccion de un derecho de propiedad intelectual, el tribunal, a instancias del demandado y
después de una vista oral, podra ordenar al solicitante que compense al demandado con cargo
a la fianza depositada por el solicitante, por los dafios personales o materiales causados por la
emision y ejecucion de la resolucion."”

J. PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

24, Sirvanse describir en detalle los procedimientos contemplados en la legislacion de
Filipinas que establezcan prescripciones en frontera para reprimir, al menos, la falsificacién de
marcas de fabrica o de comercio y la pirateria lesiva del derecho de autor, identificar la
autoridad competente y citar las disposiciones pertinentes de la ley o el reglamento.

La Oficina de Aduanas es la autoridad competente en cuanto a la observancia de la ley en la
frontera. La legislacion aplicable es el Arancel y Cddigo de Aduanas de Filipinas y la Orden
Administrativa de Aduanas N° 7-93, que se promulgd para prevenir la importacion de bienes o
productos que supongan una infraccion.

La legislacidn filipina dispone que ninguna oficina de aduanas de Filipinas admitira la entrada
de ningdn articulo importado que copie o imite el nombre de un producto, fabricante o distribuidor
nacional, o copie 0 imite una marca registrada de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, o que
lleve una marca o nombre comercial concebido para inducir al pablico a creer que el articulo ha sido
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fabricado en Filipinas, o que ha sido fabricado en un pais o lugar extranjero distinto de donde ha sido
fabricado realmente. Con objeto de ayudar a los agentes del servicio aduanero a hacer cumplir esta
prohibicion, toda persona que pueda ampararse en esta Ley puede exigir que su nombre y residencia,
asi como el nombre de la localidad donde han sido fabricados sus productos y una copia de los
certificados de registro de su marca o nombre comercial, se registren en libros que se actualizardn a
tal efecto en la Oficina de Aduanas, al amparo de los reglamentos que estipule el Vista de Aduanas
con la aprobacion del Ministro de Hacienda, y facilitara a dicha Oficina facsimiles de su nombre y la
localidad en que se han fabricado sus productos, o su marca registrada o nombre comercial; acto
seguido el Vista de Aduanas ordenara la transmision de una o mas copias de estos facsimiles a cada
uno de los vistas o a otros agentes pertinentes de la Oficina de Aduanas.*®

Ademés, los reglamentos aduaneros establecen los siguientes puntos importantes**:

- Importaciones que pueden prohibirse:

Se prohibira la entrada o importacion en el pais de los siguientes productos o
mercancias:

a) Los que supongan una copia o imitacion del nombre de un producto, fabricante o
distribuidor nacional, o algin tratado, convenio o ley que otorgue privilegios
similares a los ciudadanos de Filipinas, 0 que supongan una copia o imitacion de una
marca o nombre comercial.

b) Los que lleven una marca o nombre comercial concebidos para inducir al pablico a
creer que el articulo se fabrica en un pais o lugar extranjero diferente del pais o lugar
donde se ha fabricado realmente.

C) Los que constituyan una copia no autorizada o pirateada o guarden una similitud con
algun trabajo, publicado o no, respecto de los cuales exista un derecho de autor
filipino.

d) Los que constituyan una imitacion sustancial de alguna maquina, articulo, producto o

sustancia patentados conforme a la legislacion sobre patentes.
- Personas que pueden solicitar la prohibicién:

El titular legitimo que tenga motivos validos para sospechar que van a importarse
productos con su marca falsificada o pirateados puede presentar una solicitud por escrito al
Comisario de la Oficina de Aduanas para que dicte una orden de suspension del despacho de
estos productos.

Ademas, el titular debe demostrar que posee la propiedad intelectual protegida.
Libros de registro de marcas, patentes y derechos de autor:

Para la aplicacion efectiva de las reglas y reglamentos, la Oficina de Aduanas
mantendra bajo su custodia los libros de registro de marcas, patentes y derechos de autor,
donde podré inscribirse copia de las marcas, patentes y derechos de autor registrados y otros
datos relativos a sus derechos y donde se registraran descripciones de los productos
suficientemente detalladas para que la Oficina de Aduanas pueda identificarlos.

%0 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 166.

#31 Customs Administrative Order N° 7-93, 3 de septiembre de 1993.
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El mismo Reglamento establece el siguiente procedimiento:

1.

El titular de una patente, una marca o un derecho de autor, su cesionario 0 su
representante debidamente autorizado, que pretenda impedir o prohibir la entrada o
importacion de cargamentos o partidas que puedan infringir sus derechos de
propiedad, presentara una solicitud por escrito al Comisario de Aduanas, adjuntando
una copia debidamente autentificada del certificado de registro de la patente, la marca
0 el derecho de autor, y facsimiles de su nombre, el nombre del lugar donde se han
fabricado los productos, o de su marca registrada o nombre comercial. También
facilitara la siguiente informacion:

a) el nombre y domicilio del titular de la patente, la marca o el derecho de autor;
b) el nombre del lugar donde se han fabricado sus productos;

C) el nombre y domicilio del agente o representante;

d) una descripcién suficientemente detallada de los productos o servicios del

titular de la patente, de la marca de fabrica o de comercio o del derecho de
autor para que las autoridades aduaneras puedan reconocerlos facilmente.

Una vez recibida la solicitud por escrito, el Comisario de Aduanas ordenara al
Servicio Juridico que registre el certificado de patente, marca o derecho de autor y la
informacidn anterior en los libros actualizados a tal efecto.

Tras la evaluacién apropiada y la debida inscripcion en el registro, el Comisario de
Aduanas emitira un memorandum circular a todos los Vistas de Aduanas,
Examinadores/Evaluadores de Aduanas y Agentes Judiciales de la Division Juridica,
informandoles de la solicitud y ordenandoles que supervisen de forma estricta y
apliquen la prohibicidn, y adjuntaré a dicha circular una copia de la solicitud, de los
certificados de patente, marca o derecho de autor, de los facsimiles y de toda la
informacidn pertinente al respecto.

Una vez recibido el memorandum circular, todos los Vistas de Aduanas, los
Examinadores/Evaluadores de Aduanas y los Agentes Judiciales llevaran su propio
archivo de todas las solicitudes, que servira de base para supervisar o prohibir la
entrada o la importacion de cargamentos o partidas que puedan infringir los derechos
de propiedad de los titulares de patentes, marcas o derechos de autor, y para notificar
a estos titulares o0 a su representante autorizado que estén presentes en el examen de
un cargamento o partida.

En cumplimiento de su deber, los Examinadores/Evaluadores de Aduanas realizaran
un examen efectivo del cargamento o partida sospechosa e inmediatamente haran una
recomendacién al Vista de Aduanas para que emita una orden de embargo y retencién
de este cargamento o partida, si se trata aparentemente de un caso de infraccion.

Durante el procedimiento de embargo de estos productos, se informara a los titulares
de la patente, marca o derecho de autor o a sus representantes autorizados para que
puedan participar como intervinientes y presentar pruebas para demostrar la
infraccion de su patente, marca o derecho de autor.
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7. Los productos que en un procedimiento de embargo resulten ser constitutivos de una
infraccidn, seran confiscados por el Estado y destruidos, a menos que se utilicen como
prueba en procedimientos judiciales.

- Durante el procedimiento de embargo se seguiran las siguientes normas:

1. El Vista de Aduanas, una vez realizado el embargo, dictara una orden de retencién de
bienes.**? El Vista dictara una orden de embargo y retencion siempre que exista
violacion del articulo 101 (Importaciones prohibidas)*®® o del articulo 2053
(Infraevaluacion o clasificacion equivocada)™* del Arancel y Codigo de Aduanas,
segun el caso.

2. El Vista notificara el embargo por escrito al titular o importador de los bienes 0 a su
representante, y le dara la oportunidad de ser escuchado en relacién con el delito que
ha motivado dicho embargo.*®

3. Si se desconoce el titular, dicha notificacion se expondra publicamente durante quince
(15) dias en la aduana del distrito donde se ha efectuado el embargo vy, a discrecion
del Comisario, se publicarda en un periddico o en otros medios que estime
oportunos.**

4. Si en un plazo de quince (15) dias tras la notificacién no se puede encontrar al titular
0 su representante o el mismo no comparece ante el Vista, éste declarara confiscados
los bienes.*

5. Previa audiencia, el Vista hara una declaracion de confiscacion por escrito.*®

6. Una vez determinada la prohibicion de su importacién, y para que no pueda utilizarse
con fines ilegales, el articulo sera destruido segun disponga el Vista de Aduanas.**

Asimismo después de que se haya celebrado la correspondiente vista, la Oficina de Asuntos
Juridicos de la Oficina de Propiedad Intelectual podrd ordenar el embargo de los productos que
infrinjan derechos de propiedad intelectual.**°

#%2 gection 2053, Book 11, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.
%33 Section 101(k), Tariff and Customs Code of the Philippines.

%34 Section 2053, Book 11, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.
%35 Section 2303, Book 11, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.
*% section 2304, Book 11, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.
37 Section 2306, Book 11, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.
*%8 Section 2312, Book 11, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.
%39 Section 2609, Book 11, Title VI, Tariff and Customs Code of the Philippines.

0 | ey de la Republica 8293, seccién 10.2 by iii.
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25. Sirvanse indicar si los titulares de otras formas de propiedad intelectual pueden recurrir
a medidas de observancia en frontera y, en caso afirmativo, sirvanse describir los
procedimientos y recursos con gue cuentan en relacién con cada una de las formas de propiedad
intelectual, y citar las disposiciones pertinentes de la ley.

Los procedimientos enumerados en las respuestas a la pregunta N° 24 se aplican a todas las
formas de propiedad intelectual.

26. El articulo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC determina los procedimientos que se han de
seguir cuando las autoridades competentes puedan actuar de oficio. Sirvanse explicar si las
autoridades competentes de Filipinas estan facultadas para actuar de oficio y, en caso
afirmativo, sirvanse identificar las esferas de la propiedad intelectual sujetas a las medidas de
oficio.

La Oficina de Aduanas, sobre la base de una lista de alerta o una peticion por escrito de los
titulares de marcas o derechos de autor, sometera a una orden de alerta las partidas de las que se sepa
que infringen derechos de propiedad intelectual .***

No obstante, la Oficina de Aduanas podréa impedir la entrada de productos infractores, incluso
si no existe ninguna lista de alerta o peticion, cuando las partidas falsificadas estén englobadas en la
definicion de "importacion prohibida".

La Oficina de Aduanas podra realizar comprobaciones al azar de todas las importaciones para
determinar si los productos responden a la descripcidn de la documentacién de envio y no entrafian
una infraccién. La Oficina podra paralizar temporalmente el despacho de los productos sospechosos
si son fraudulentos e informar al titular del derecho de propiedad intelectual de la suspensién del
despacho. Para que los productos falsificados sean confiscados, el titular del derecho de propiedad
intelectual debera informar con caracter oficial a la Oficina de Aduanas de la violacion de su derecho
y participar y testificar en el procedimiento de embargo.**

K. PROCEDIMIENTOS PENALES

217. Sirvanse describir en detalle como aplican las leyes de Filipinas el articulo 61 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que prescribe que los Miembros estableceran procedimientos y
sanciones penales que comprenderan penas de prision y/o la imposicion de sanciones
pecuniarias suficientemente disuasorias, al menos para los casos de falsificacion dolosa de
marcas de fabrica o de comercio y de infraccion de derechos de propiedad intelectual a escala
comercial. Sirvanse citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

A. Se aplican medidas y sanciones penales en los siguientes casos de violacion de los derechos
de propiedad intelectual:

e infraccion de una patente, modelo de utilidad y dibujo o modelo industrial**;

e infraccion del derecho de autor y derechos conexos**;

! Customs Administrative Order N° 7-93, 3 de septiembre de 1993.
2 Customs Administrative Order N° 7-93, 3 de septiembre de 1993.
“3 ey de la Republica N° 8293, secci6n 84, seccién 108, seccion 119.

“4 Ley de la Republica N° 8293, seccion 217.
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e infraccion de marcas de fabrica o de comercio, marcas de servicios e indicaciones
geogréaficas**;
competencia deslea
denominacion de origen falsa/descripcion o declaracion falsa*’
reproduccion de arte cinematografico*;

pirateria®®;

violacion de leyes de comercio electronico.*®

446.
1™

Las disposiciones penales de la Ley de la Republica N° 8293 (Codigo de Propiedad Intelectual

de Filipinas) relativas al procesamiento por violacion de la propiedad intelectual y a las sanciones
correspondientes son las siguientes:

B.1.

B.2.

Segun la Ley de Patentes:

Si el infractor o alguien en connivencia con €l reincide en la infraccion una vez dictada
sentencia por el tribunal contra el infractor, los autores del delito, sin perjuicio de la
posibilidad de incoar una accion civil por dafios y perjuicios contra ellos, serdn penalmente
responsables y, una vez convictos, seran condenados a prision por un periodo de seis (6)
meses a tres (3) afios, o se les impondra una multa de cien mil (100.000) a trescientos mil
(300.000) pesos, a discrecidon del tribunal. La accién penal prevista prescribira al cabo de tres
(3) afios contados a partir de la comision del delito.***

Segln la Ley sobre marcas de fabrica o de comercio, marcas de servicios y nombres

comerciales:

B.3.

Con independencia de las sanciones civiles y administrativas impuestas por la ley, se
impondra una sancién penal de dos (2) a cinco (5) afios de prision y una multa de cincuenta
mil (50.000) a doscientos mil (200.000) pesos a la persona considerada culpable de cometer
alguno de los actos mencionados en el articulo 155 (Infraccion), el articulo 168 (Competencia

desleal) y el articulo 169.1 (Denominacion de origen falsa, descripcién o declaracion falsa*?).

Segun la Ley de Derecho de Autor:
Toda persona que infrinja un derecho amparado por las disposiciones de la parte IV de esta

Ley (la Ley de Derecho de Autor), o que contribuya o induzca a la comision de dicha
infraccion, sera culpable de un delito punible con las siguientes sanciones:

3 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 170.
%8 ey de la Republica N° 8293, seccion 170.
“7 ey de la Republica N° 8293, secci6n 170.
“8 Decreto Presidencial 1987, secciones 7, 9.
9 ey de la Republica 8792, seccién 33 b).
20| ey de la Republica N° 8792.

1 | ey de la Republica N° 8293, seccién 84.

%52 |_ey de la Republica N° 8293, seccion 170.
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Pena de carcel por un periodo de uno (1) a tres (3) afios, ademas de una multa de cincuenta
mil (50.000) a ciento cincuenta mil (150.000) pesos por el primer delito.

Pena de carcel por un periodo de tres (3) afios y un (1) dia a seis (6) afios, mas una multa de
ciento cincuenta mil (150.000) a quinientos mil (500.000) pesos por el segundo delito.

Pena de carcel de seis (6) afios y un (1) dia a nueve (9) afios, mas una multa de quinientos mil
(500.000) a un millén quinientos mil (1.500.000) pesos por el tercer delito y los delitos
subsiguientes.

En todos los casos, pena de céarcel subsidiaria si se da insolvencia.**®

Al fijar el nimero de afios de prision y el importe de la multa, el tribunal tendra en cuenta el

valor de los materiales fraudulentos que ha elaborado o fabricado el demandado y los dafios sufridos

por el titular a causa de la infraccion.

454

Toda persona que, existiendo un derecho de autor sobre una obra, tenga en su poder un

articulo del que sepa, o deberia saber, que es una copia fraudulenta de la obra, con los siguientes fines:

B.4.

a) venta, alquiler, comercializaciéon o exposicion para la venta o alquiler del articulo;

b) distribucién del articulo con fines comerciales u otros, en una medida que perjudique
los derechos del titular del derecho de autor sobre la obra; o

c) exposicion comercial del articulo en publico, sera culpable de delito y, una vez
convicto, sera condenado a pena de cércel y multa segin se indica mas arriba.**®

En virtud de la Ley de Comercio Electrénico (Ley de la Republica N° 8792):
Los siguientes actos seran sancionados con las multas o penas de prision que se indican:

a) el acceso no autorizado a un sistema/servidor informatico o sistema de informacién y
comunicacién, o la intromision en los mismos; o0 el acceso a los mismos para
corromper, alterar, robar o destruir utilizando un ordenador u otros dispositivos de
informacion o comunicacion similares, sin el conocimiento y el consentimiento del
titular del ordenador o del sistema de informacién y comunicacidn, incluida la
introduccion de virus informaticos y similares, que desemboquen en la corrupcion, la
destruccion, la alteracion, el robo o la pérdida de datos electronicos, mensajes o
documentos electrénicos, seran castigados con una multa maxima de cien mil
(100.000) pesos y una sancion acorde con los dafios sufridos y un periodo de carcel
obligatorio de seis (6) meses a tres (3) afios;

b) la pirateria o copia, reproduccion, divulgacién, distribucion, importacién, uso,
eliminacion, alteracion, sustitucion, modificacion, almacenamiento, carga, descarga,
comunicacion, puesta a disposicion del publico o difusion no autorizadas de material
protegido, firmas electrénicas u obras sujetas a derecho de autor, inclusive

%3 |_ey de la Republica N° 8293, secci6n 217.1.
%% ey de la Republica N° 8293, secci6n 217.2.

> |_ey de la Republica N° 8293, seccion 217.3.
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grabaciones de sonido o fonogramas protegidos por la ley, o material informativo
sobre obras protegidas, mediante el uso de redes de telecomunicaciones, por ejemplo,
entre otras, Internet, de tal modo que constituya una infraccion de los derechos de
propiedad intelectual, se castigara con una multa maxima de cien mil (100.000) pesos
y una sancion maxima acorde con los dafios sufridos y un periodo de cércel
obligatorio de seis (6) meses a tres (3) afios;

C) la violacion de la Ley de Consumo o Ley de la Republica N° 7394 y otras leyes
aplicables, mediante transacciones realizadas a través de mensajes de datos
electronicos o documentos electrénicos, se penalizard con las sanciones previstas en
dichas leyes;

d) otras violaciones de las disposiciones de esta Ley se penalizardn con una sancion
méxima de un millén (1.000.000) de pesos o seis (6) afios de prision.

C. ¢Quién puede presentar una denuncia penal por violacion de los derechos de propiedad
intelectual?

Todo agente del orden publico u otro funcionario publico encargado de la observancia de la
ley violada podra presentar una denuncia penal en respuesta a una queja 0 una peticién de
investigacion.

De este modo, los 6rganos competentes para asegurar la observancia de ley, como la Policia
Nacional de Filipinas, la Oficina Nacional de Investigaciones, el Departamento de Justicia y la Junta
Normativa de los Videogramas, pueden iniciar procedimientos penales o presentar una querella
criminal que se tramitara bajo la direccion y el control de un fiscal.**®

El titular de derechos, sus herederos o cesionarios, en calidad de partes agraviadas, podran
presentar denuncias o iniciar acciones por infraccion.*’

La parte agraviada podré iniciar una accion penal bajo la direccién y el control del fiscal

publico.*®

D. Procedimiento penal habitual en las querellas penales por infraccion de patentes, marcas de
fabrica o de comercio, marcas de servicios y nombres comerciales, derecho de autor, y por violacion
de la Ley de comercio electrénico:

- solicitud de orden de busqueda al tribunal por agentes del orden publico y el titular de
la propiedad intelectual,

- ejecucion de la orden de blsqueda;

- presentacion del caso ante el Grupo de Trabajo contra la Pirateria de la Propiedad
Intelectual del Ministerio de Justicia o la Fiscalia competente;

#%¢ Revised rules on Criminal Procedure (2000), regla 110, seccién 5.

7 Ley de la Republica N° 8293, secciones 28, 147, 180, 193; Rev. Rules on Crim. Procedure,
regla 110, secciones 3, 5.

“58 Revised rules on Crim. Procedure, regla 110, secciones 3, 5; Guevarra vs. del Rosario 77Phil. 615.
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- presentacion del caso ante los tribunales si existe un presunto delito, o desestimacion
del caso si es infundado;

- vista del caso en un plazo de sesenta (60) dias por el tribunal de propiedad intelectual
designado y fallo en un plazo de treinta (30) dias (no se permite ningun aplazamiento,
salvo por alguna causa justificada).

E. ¢Quién tiene jurisdiccion sobre las querellas penales por causa de violacién de derechos de
propiedad intelectual?

Los Tribunales de Justicia regionales tienen originalmente jurisdiccion para conocer y decidir
sobre los casos que implican violaciones de los derechos de propiedad intelectual,
independientemente del importe implicado.*® Veintisiete de estos tribunales estan especialmente
destinados a conocer estas causas.*®

Las resoluciones del Tribunal de Justicia regional pueden ser objeto de recurso de revision o
confirmacion ante el Tribunal de Apelacion y el Tribunal Supremo.**

28. El articulo 61 estipula que, cuando proceda, entre los recursos disponibles figuraran la
confiscacion, el decomiso y la destruccién de las mercancias infractoras y de todos los materiales
y accesorios utilizados predominantemente para la comision del delito. Sirvanse describir las
disposiciones de la legislacion de Filipinas que prevén tales recursos, sefialar las circunstancias
en que éstos se aplicarian, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

En toda accion derivada de esta Ley en que se establezca la existencia de una violacion del
derecho del titular de la marca registrada, el tribunal podré ordenar lo siguiente:

- los productos fraudulentos se destruirdn sin compensacién de ningln tipo o se
retiraran de la circulacion comercial para evitar perjudicar al titular del derecho;

- todas las etiquetas, signos, grabados, envases, envoltorios, recipientes y anuncios que
obren en poder del infractor y que lleven la marca registrada o el nombre comercial, 0
un producto, falsificacion, copia o imitacién coloreable de los mismos, todas las
placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlos, se entregaran y destruiran.*®

Con respecto a los productos falsificados, no bastard con retirar la marca de fabrica o de
comercio, salvo en casos excepcionales que determinaran los reglamentos, para permitir su
incorporacién al trafico comercial.*®®

Podra dictarse una orden de basqueda y embargo de bienes personales:

a) gue sean objeto de delito;

%% supreme Court Administrative Order N° 104-96 (1996).

%80 sypreme Court Administrative Order N° 113-95 (1995).

%61 Revised rules on Criminal Procedure (2000), regla 122, seccién 2.
%2 | ey de la Republica N° 8293, secci6n 157.

%63 |_ey de la Republica N° 8293, seccién 157.2.
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b) gue hayan sido sustraidos o robados, o sometidos a otros procedimientos, o que sean
fruto del delito;
c) que sean utilizados o estén destinados a ser utilizados para cometer un delito.***

Los productos embargados en virtud de la orden de busqueda serdn conservados por el
organismo de observancia legal que ejecuta la orden de busqueda. El tribunal ordenara lo que deba
hacerse con los productos embargados. El titular de la propiedad intelectual podrd aceptar un
inventario o fotografias de los productos embargados.

Cuando una accién civil tenga su fundamento en una accién penal, la parte agraviada podra
obtener el embargo de la propiedad del acusado en garantia del cumplimiento de la sentencia que
pueda recaer sobre el acusado.*®

29. Asimismo, el articulo 61 indica que los Miembros podran prever la aplicacion de
procedimientos y sanciones penales en casos de infraccion dolosa de otras formas de propiedad
intelectual. Sirvanse describir las disposiciones de la legislacion de Filipinas que establezcan
esos procedimientos y recursos, y citar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

El Reglamento Revisado de Procedimiento Penal (Reglas 110 a 127, Reglamento Revisado de
los Tribunales), es la ley aplicable en los casos de violacion de las disposiciones penales del Codigo
de Propiedad Intelectual descritas en las respuestas a las preguntas 27 y 28.

L. INFORMACION ESTADISTICA

30. Sirvanse proporcionar informacién estadistica referente a derechos civiles de autor,
marcas de fabrica o de comercio, indicaciones geograficas, dibujos y modelos industriales,
patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados y la observancia de secretos comerciales
correspondiente al afio 2000, incluyendo el nimero de casos presentados; los mandamientos
dictados; las mercancias infractoras confiscadas; los equipos infractores confiscados; los casos
resueltos (incluidos los arreglos), y el importe de los perjuicios indemnizados.

El Grupo de Trabajo contra la Pirateria de la Propiedad Intelectual, del Ministerio de Justicia,
inform6 de que en el afio 2000 habia en total 451 casos presentados, de los cuales 85 (18,81 por
ciento) se presentaron ante los tribunales y fueron admitidos a tramite, 75 (16,61 por ciento) se
desestimaron, 97 (21 por ciento) siguen siendo investigados, y 194 (43 por ciento) se remitieron a las
fiscalias por varios motivos, entre otros por no tratarse de casos de violacion del derecho de propiedad
intelectual.

31. Sirvanse proporcionar informacion estadistica referente a la observancia penal en la
esfera de la pirateria lesiva del derecho de autor y la infraccion de marcas de fabrica o de
comercio correspondiente al afio 2000, incluyendo el nimero de operativos, procesos, condenas,
el importe de las multas y/o penas de prision (con inclusién de las multas pagadas y de las penas
de prision realmente cumplidas o suspendidas) y cualquier otra informacion que establezca que
el sistema penal funciona eficazmente para disuadir la pirateria lesiva del derecho de autor y la
falsificacion de marcas de fabrica o de comercio.

%% Regla 126, seccion 3, Revised rules on Criminal Procedure.

%65 Regla 127, seccion 2, Revised rules on Criminal Procedure.
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El Comité Presidencial Interorganismos sobre Derechos de Propiedad Intelectual, creado al
amparo de la Orden del Ejecutivo N° 60 para coordinar todas las actividades de los 19 organismos
miembros que participan en la proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual,
ha recibido informes de sus organismos miembros que tienen competencias sobre la observancia de la
ley, a saber, la Junta Normativa de los Videogramas, el Departamento de Justicia, la Oficina de
Aduanas, la Oficina Nacional de Investigaciones y la Policia Nacional de Filipinas, sobre la
observancia penal, en particular el namero de operativos realizados, procesos, casos presentados ante
el tribunal y articulos confiscados/entregados, resultando que en el afio 2000 hubo 1.313 operativos,
3.376 inspecciones/controles efectuados en diferentes establecimientos; se presentaron 550 casos; se
incoaron 843 querellas criminales en los tribunales; se desestimaron 128 casos y hay 2.154 casos en
curso en diferentes fases.

Ademas, en el afio 2000 se confiscaron/entregaron 1.476.061 articulos a los organismos de
observancia juridica, por un valor total de 275.758.350 pesos.



