IP/N/1/VEN/I/4
Pagina 42

tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similzr, cuando
ello pudiere causar confusién o un riesgo de asociacion con Iz empresa
del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle
un dafio econdmico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento
injusto del prestigio def nombre o de la empresa del titular.

Seré aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155,
156, 157 y 1568 en cuanto corresponda.

Articulo 193.- Conforme a {a legislacion interna de cada Pais tMiembro, el
titular de un nombre comercial podra registrarlo o depositarlo ante la
oficina nacional competente El registro o deposito tendra carécter
declarativo El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los
términos previstos en el articulo 191

Articulo 194 - No podra registrarse como nombre comercial un signo que
esté comprendido en alguno de los casos siguientes’

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario 2 la moral
0 al orden publico,

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios
comerciales o en el publico sobre la identidad, la naturaleza, las
actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o
establecimiento designado con ese nombre;

¢) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios
comerciales o en el publico sobre la procedencia empresarial, el origen u
otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa
produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente
examinara si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo
anterior. Los Paises Miembros podran exigir la prueba de uso, conforme
a sus normas nacionales

Podra ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificacidn de
productos y servicios utilizadas para las marcas

Articulo 196.- En caso de registro del nombre comercial, éste tendra una
duracion de diez afos contados a partir de la fecha de su registro o
depdsito, renovables por periodos iguales.

Articulo 197 .- El titular de un registro de nombre comercial podra
renunciar a sus derechos sobre el registro La renuncia al registro del
nombre comercial surtira efectos a partir de su inscripcion ante Iz oficina
nacional competente

Articulo 198 - La renovacién del registro de un nombre comercial debera
solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de su expiracion. No obstante, el titular dsl nombre
comercial gozara de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir
de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovacion,
acompafiando los comprobantes de pago de las tasas establecidas en
fas normas internas de los Paises Miembros, pagando conjuntamente el
recargo establecido, de ser el caso Durante el plazo referido, el registro
del nombre comercial mantendra su plena vigencia.

A efectos de la renovacion las oficinas nacionales competentes podran
exigir prueba de uso del nombre comercial conforme a sus normas
nacionales. En todo caso el registro se efectuara en los mismos términos
del registio original

Articulo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o
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depositado se inscribird ante la oficina nacional competente de acuerdo
con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto
corresponda, y devengara la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la
transferencia del nombre comercial s6lo podra efectuarse conjuntamente
con la de la empresa o establecimiento con el cual se venia usando.

El nombre comercial podra ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las
normas nacionales, dicha licencia podra ser registrada ante Ia oficina
nacional competente

TITULO X! )
DE LOS ROTULOS O ENSENAS

Articulo 200 - La proteccion y depdsito de los rétulos o ensefias se regira
por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las
normas nacionales de cada Pais Miembro.

TITULO XIi ,
DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

CAPITULO
De las Denominaciones de Origen

Articulo 201.- Se entendera por denominacion de origen, unz indicacién
geografica constituida por la denominacion de un pais, de una regién o
de un lugar determinado, o constituida por una denominacion que sin ser
la de un pais, una regién o un lugar determinado se refiere a una zona
geogréfica determinada, utilizada para designar un producto originario de
ellos y cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban
exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se produce,
incluidos los factores naturales y humanos

Articulo 202.- No podran ser declaradas como denominaciones de
origen, aquellas que.

a) no se ajusten a la definicion contenida en el articulo 201,

b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de
que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto
por los conocedores de la materia como por el publico en general,

c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden publico, o,

d) puedan inducir a error al ptiblico sobre la procedencia geografica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, o la calidad, reputacion u otras
caracteristicas de los respectivos productos

Articulo 203.- La declaracion de proteccion de una denominacion de
origen se hara de oficio o a peticidn de quienes demuestren tener
legitimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o
juridicas que directamente se dediquen a la extraccion, produccion o
elaboracion del producto o los productos que se pretendan amparar con
fa denominacion de origen, asi como las asociaciones de productores.
Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales
también se consideraran interesadas, cuando se trate de
denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones

Articulo 204 - La solicitud de declaracién de proteccion de una
denominacién de origen se haré por escrito ante la oficina nacional
competente, debiendo indicar.

a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, asi
como la demostracion de su legitimo interés;

b) la denominacién de origen objeto de la declaracion;
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c) la zona geografica delimitada de produccion, extraccion o elaboracién
del producto que se designa con la denominacién de origen;

d) los productos designados por la denominacion de origen; y,

e) una resena de las calidades, reputacion u otras caracteristicas
esenciales de los productos designados por la denominacién de origen.

Articulo 205.- Admitida la solicitud, 1a oficina nacional competents
analizara, dentro de los treinta dias siguientes, si cumple con los
requisitos previstos en el presente Titulo y los establecidos por las
legislaciones internas de los Paises Miembros, siguiendo posteriormente
el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que
fuera pertinente

Articulo 206 - La vigencia de la declaracién de proteccion de una
denominacion de origen, estara determinada por la subsistencia de las
condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente.
Dicha oficina podra declarar e! término de su vigencia si tales
condiciones no se mantuvieran No obstante, los interesados podran
solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las
condiciones para su proteccion, sin perjuicio de los recursos
administrativos previstos en las legislaciones internas de los Paises
Miembros

La declaracion de proteccién de la denominacién de origen podré ser
modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los
elementos referidos en el articulo 204. La medificacion se sujetara al
procedimiento previsto para la declaracion de proteccion, en cuanto
corresponda

Articulo 207 - La autorizacidon de uso de una denominacién de origen
protegida debera ser solicitada por las personas que:

a) directamente se dediquen a la extraccién, produccién o elaboracion de
los productos distinguidos por la denominacion de origen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geografica delimitada segtn
la declaracion de proteccion, y,

¢) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales
competentes

Articulo 208.- La oficina nacional competente podréa otorgar las
autorizaciones de uso correspondientes La autorizacion de uso también
podra ser concedida por las entidades publicas o privadas que
representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si asi lo
establecen las normas nacionales

Articulo 209.- Cuando la autorizacion de uso sea competencia de la
oficina nacional competente, ella sera otorgada o denegada en un lapso
de quince dias contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud.

Articulo 210.- La autorizacion de uso de una denominacion de origen
protegida tendra una duracion de diez afios, pudiendo ser renovada por
periodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la
renovacion de marcas establecido en la presente Decision

Articulo 211.- La autorizacion de uso de una denominacion de origen -
protegida, caducaré si no se solicita su renovacion dentro Qe.los plazos
previstos para la renovacion de marcas de la presente Decisién

De la misma forma, sera motivo de caducidad la falta de pago de las
tasas, en los términcs que acuerde la legislacién nacional de cada Pals
Miembro.
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Articulo 212 - La utilizacion de denominaciones de origen con relacidon a
los productos naturales, agricolas, artesanales o industriales
provenientes de los Paises Miembros, queda reservada exclusivamente
para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus
establecimientos de produccion o de fabricacion en la localidzd o regidn
del Pais Miembro designada o evocada por dicha denominacidn

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar
una denominacion de origen registrada podran emplear junto con ella la
expresion "DENOMINACION DE ORIGEN"

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las
disposiciones de los Articulos 155, 156, 157 y 158, en cuanto
corresponda

Articulo 213 - Las entidades publicas o privadas que representen a los
beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al
efecto, dispondran los mecanismos que permitan un control efectivo del
uso de las denominaciones de origen protegidas.

Articulo 214 .- La proteccion de las denominaciones de origen se inicia
con la declaracion que al efecto emita la oficina nacional competente

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusion,
sera considerado una infraccion al derecho de propiedad industrial,
objeto de sancion, incluyendo los casos en que vengan acompanadas de
indicaciones tales como género, tipo, imitacion y otras similares que
creen confusion en el consumidor.,

Articulo 215 - Los Paises Miembros prohibiran la utilizacién ds una
denominacion de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para
productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por
Ja denominacion de origen en cuestion, incluso cuando se indigue el
verdadero origen del producto o se utilice la indicacién geogréfica
traducida 0 acompafada de expresiones tales como "clase”, "tipo",

“estilo”, "imitacién” u otras analogas

Los Paises Miembros no podran impedir el uso continuado y similar de
una denominacién de origen de otro pais, que identifique vinos o bebidas
espirituosas con relacién a productos o servicios, por alguno de sus
nacionales que hayan utilizado esa denominacién de origen ¢z manera
continua para esos mismos productos o servicios, u otros afinzs, en el
territorio del respectivo Pais Miembro durante 10 afios como minimo
antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha

Articulo 216 - La autoridad nacional competente podra declarar, de oficio
o a peticion de parte, la nulidad de la autorizacion de uso de vna
denominacion de origen protegida, si fue concedida en contravencion a
la presente Decisidn Seran de aplicacion, en lo que fuere periinente, las
normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Dacision.

Articulo 217 - De oficio 0 a solicitud de parte, la oficina nacional
competente, cancelara la autorizacion de uso, cuando se demuestre que
la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a
lo indicado en la declaracidn de proteccion respectiva. Seran de
aplicacion, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelacion de
registro de marcas de {a presente Decision.

Articulo 218.- Las oficinas nacionales competentes podran reconocer las
denominaciones de origen protegidas en otro Pais Miembro, cuando la
solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o
artesanos que tengan legitimo interés o las autoridades publicas de los
mismos

Para solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen deben
haber sido declaradas como tales en sus paises de origen
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Articulo 219 - Tratandose de denominaciones de origen o indicaciones
geograficas protegidas en terceros paises, las oficinas nacionzales
competentes podran reconocer la proteccion, siempre que ello esté
previsto en algun convenio del cual el Pais Miembro sea parte Para
solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen deben haber
sido declaradas como tales en sus paises de origen.

Articulo 220.- Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo
previsto en la presente Decision, no seran consideradas comunes o
genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista
dicha proteccion en el pais de origen

CAPITULO Il
De las Indicaciones de Procedencia

Articulo 221.- Se entendera por indicacion de procedencia un nomore,
expresion, imagen o signo que designe o evoque un pais, region,
localidad o lugar determinado

Articulo 222 - Una indicacion de procedencia no podra usarse en el
comercio en relacidn con un producto o un servicio, cuando fusse falsa o
engafiosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al
publico a confusion con respecto al origen, procedencia, calidzad o
cualquier otra caracteristica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, también constituye uso
de una indicacidn geografica en el comercio el que se hiciera en la
publicidad y en cualquier documentacion comercial relativa a |2 venta,
exposicion u oferta de productos o servicios.

Articulo 223 - Toda persona podré indicar su nombre o su domicilio sobre
los productos que comercialice, aun cuando éstos provinieran de un pais
diferente, siempre que se presente acompafado de la indicacion precisa,
en caracteres suficientemente destacados, del pais o lugar de fabricacion
o de produccion de los productos o de otra indicacion suficienie para
evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos

TITULO XIll
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el
que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector
pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido

Articulo 225 - Un signo distintivo notoriamente conocido sera protegido
contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin
perjuicio de las demas disposicianes de esta Decisidn que fuesen
aplicables y de las normas para la proteccion contra la competencia
desleal del Pais Miembro

Articulo 226 - Constituird uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte
esencial, o una reproduccion, imitacion, traduccion o transliteracion del
signo, susceptibles de crear confusion, en relacion con establecimientos,
actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se
aplique

También constituira uso no autorizado del signo distintivo notoriamante
conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de.
una reproduccion, imitacion, traduccidn o transliteracion del signo, aun
respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios
diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para
fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efeclos
siguientes

a) riesgo de confusion o de asociacion con el titular del signo, o con sus
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establecimientos, actividades, productos o servicios,

b) dafio economico o comercial injusto al titular del signo por razén de
una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del
signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo

El uso podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacién,
incluyendo fos electronicos

Articulo 227 - Sera de aplicacion al presente Titulo lo establecido en el
literal h) del articulo 136, asi como lo dispuesto en el articulo 155,
literales e) y f)

Articulo 228 - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se
tomara en consideracidn entre otros, los siguientes factores.

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente
dentro de cualquier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro,

¢) la duracion, amplitud y extension geografica de su promocién, dentro o
fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o
servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique,

d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover
el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la
proteccion,

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo,
g) el valor contable del signo como active empresarial,

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio, o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se
busca proteccion;

i) los aspectos del comercio internacional, o,

k) la existencia y antigiedad de cualguier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

Articulo 229.- No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo
hecho que.

a) no esté registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el
extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o
servicios, o para identificar actividades o establecimientos en €l Pais
Miembro, o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero
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Articulo 230 - Se consideraran como sectores pertinentes de referencia
para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los
siguientes

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o
servicios a los que se aplique,

b) las personas que participan en los canales de distribucion o
comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se aplique, 0,

c) los cir.cu'los empresariales que actuan en giras relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea
conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales
anteriores

Articulo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido
tendra accidn para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad
nacional competente las acciones y medidas que correspondan
Asimismo el titular podra impedir a cualquier tercero realizar con
respecto al signo los actos indicados en el articulo 155, siendo aplicables
Jas limitaciones previstas en los articulos 157 y 158.

Articulo 232 - La accidon contra un uso no autorizado de un signo
distintivo notoriamente conocido prescribira a los cinco anos contados
desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso,
salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no
prescribird la accién Esta accion no afectara la que pudiera
corresponder por dafios y perjuicios conforme al derecho comun

Articulo 233 - Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se
hubiese inscrito indebidamente en el Pais Miembro como pariz de un
nombre de dominio o de una direccion de correo electronico por un
tercero no autorizado, a pedido del titular o legitimo poseedor de ese
signo la autoridad nacional competente ordenara la cancelacién o la
modificacion de la inscripcién del nombre de dominio o direccién de
correo electronico, siempre que el uso de ese hombre o direccion fuese
susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y
segundo parrafos del articulo 226.

Articulo 234.- Al resolver sobre una accién relativa al uso no autorizado
de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional
competente tendra en cuenta la buena o mala fe de las partes en la
adopcion y utilizacion de ese signo.

Articulo 235 - Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelacion
previstas en los articulos 165 y 169, en caso que las normas nacionales
asi o dispongan, la oficina nacional competente cancelara el registro de
una marca, a peticion del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o
similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la
legistacion vigente, al momento de solicitarse el registro

Articulo 236 - Seran aplicables al presente Titulo las disposiciones
contenidas en la presente Decision, en lo que fuere pertinente

TITULO XIV
DE LA ACCION REIVINDICATORIA

Articulo 237.- Cuando una patente o un registro de disefio industrial se
hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a obtenerlo, o
en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona
afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente
pidiendo que le sea transferida la solicitud en tramite o el derecho
concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotituler del
derecho
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Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en
perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona
afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente
pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del darecho.

Sila legislacion interna del Pais Miembro lo permite, en la misma accion
de reivindicacion podra demandarse la indemnizacion de dafios y
perjuicios

Esta accion prescribe a los cuatro afios contados desde la fecha de
concesion del derecho o a los dos afios contados desde que el objeto de
proteccion hubiera comenzado a explotarse o usarse en el pais por quien
obtuvo el derecho, aplicandose el plazo que expire antes No prescribira
la accion si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe

TITULO XV
DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS

CAPITULO |
De los Derechos del Titular

Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta
Decision podra entablar accidn ante la autoridad nacional competente
contra cualquier persona que infrinja su derecho También podra actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una
infraccion.

Si la legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad
nacional competente podra iniciar de oficio, las acciones por infraccion
previstas en dicha legislacion.,

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares
podra entablar la accion contra una infraccidn sin, que sea necesario el
consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.

Articulo 239 - El titular de una patente tendra derecho a ejercer accién
judicial por dafios y perjuicios por el uso no autorizado de la invencién o
del modelo de utilidad durante el periodo comprendido entre |z fecha en
que adquiera caracter plblico y pueda ser consultada la solicitud
respectiva y la fecha de concesion de la patente El resarcimiznto solo
procedera con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y
se calculard en funcion de la explotacion efectivamente realizada por el
demandado durante el periodo mencionado

Articulo 240 - En los casos en los que se alegue una infraccion a una
patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto,
corresponderd al demandado en cuestion probar que el procedimiento
que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento
protegido por la patente cuya infraccién se alegue A estos efectos se
presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico
producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido
mediante el procedimiento patentado, si'

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo, o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido
fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no
puede establecer mediante esfuerzos razonables cual ha sido €l
procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los
intereses legitimos del demandado o denunciado en cuanto a la
proteccion de sus secretos empresariales

Articulo 241.- El demandante o denunciante podra solicitar a la autoridad
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n;cipna! competente que se ordenen, entre otras, una o mas de las
siguientes medidas

a) el cese de los actos que constituyen la infraccion;
b) la indemnizacion de dafios y perjuicios;

c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infraccion, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material
impreso o de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y
medios que sirvieran predominantemente para cometer la infraccion;

d) la prohibicidn de la importacion o de la exportacién de los productos,
materiales o medios referidos en el literal anterior,

e) la adjudicacion en propiedad de los productos, materiales o medios
referidos en el hgeral C), en cuyo caso el valor de los bienes se imputara
al importe de la indemnizacion de dafios y perjuicios;

f) la adopcion de las medidas necesarias para evitar la continuacion o la
repeticion de la infraccion, incluyendo la destruccion de los productos,
materiales o medios referidos en el literal ¢) o el cierre temporal o
definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicacion de la sentencia condenatoria y su notificacién a las
personas interesadas, a costa del infractor

Tratandose de productos que ostenten una marca falsa, la supresiéon o
remocidn de la marca debera acompariarse de acciones encaminadas a
impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no
se permitira que esos productos sean reexportados en el mismo estado,
ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente

Quedaréan exceptuados los casos debidamente calificados por la
autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorizacion
expresa del titular de la marca.

Articulo 242 - Los Paises Miembros podran disponer que, salvo que
resulte desproporcionado con la gravedad de la infraccion, las
autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe el titular
del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en
la produccion y distribucion de los bienes o servicios infractores, y sobre
sus circuitos de distribucion.

Articulo 243 - Para efectos de calcular la indemnizacion de dafios y
perjuicios se tomara en cuenta, entre otros, los criterios siguientss

a) el dafio emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho
como consecuencia de la infraccion,

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de
los actos de infraccion, o,

c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de unz licencia
contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido
y tas licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Articulo 244 .- La accién por infraccion prescribira a los dos afios
contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infraccidn o en todo caso, a los cinco afos contados desde que se
cometio la infraccidon por Gltima vez

CAPITULO HI
De las Medidas Cautelares

Articulo 245.- Quien inicie 0 vaya a iniciar una accion por infraccion



	
	
	
	
	
	
	
	
	

