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Respuestas del Canada

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

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

Estos derechos suelen estar protegidos por una legislacion federa sui generis, con lo cud €
Tribuna Federal gerce unajurisdiccion compartida con € tribunal superior de cada provinciaen los
casos de contravencion (péarrafo 2) del articulo 20 de la Ley Organica de los Tribunales Federales;
parrafo 1) del articulo 54 delaLey de Patentes; parrafo 2 del articulo 15 delaLey de Dibujosy Modelos
Industriales; pérrafo 1) del articulo 8y articulo 23 delaLey de Topografias delos Circuitos Integrados,
parrafo 1) del articulo 37 de la Ley de Derecho de Autor; articulo 55 de la Ley de Marcas de Fabrica
0 de Comercio; parrafo 1) del articulo 42 y parrafo 1) del articulo 43 de la Ley de Derechos de los
Fitogenetistas).

L os secretos comerciales estan protegidos mediante una combinacion del derecho de equidad
y las normas de responsabilidad contractual y extracontractual en las provincias donde rige €
common law y por las disposiciones de los articulos 1472, 1612 y 2088 del Cddigo Civil de Quebec
y, por lo tanto, corresponden a la jurisdiccion provincia en carécter de "bienes y derechos civiles
situados en laprovincia'. En consecuencia, € Tribunal Federal no tiene jurisdiccion y en gran medida
las garantias provienen del tribuna superior de cada provincia en gercicio de su facultad inherente
de elaborar los recursos adecuados.

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

Normamente € titular o licenciatario exclusivo esté legitimado para interponer una accion
por infraccion de un derecho de propiedad intelectual. Ocasionalmente un licenciatario no exclusivo
también puede interponer una accion de este tipo como coadyuvante del titular cuando € tribuna
considere necesaria su presencia para una adecuada resolucion del caso.

El parrafo 1) del articulo 55 delaLey de Patentes permite atoda personaque actle " g erciendo
facultades del titular de una patente” demandar por infraccion. En el caso Sgnalisation, € Tribunal
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Federal de Apelaciones interpretd que esta disposicion incluiaal usuario, al licenciatario (aungque no
fuese exclusivo) d cesionario y a arrendatario cuyo titulo o derecho se originara en € titular de la
patente. En € pérrafo 1) del articulo 15 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales se permite a
propietario de un dibujo o modelo registrado, 0 a un licenciatario exclusivo, iniciar una accion por
infraccion. En e pérrafo 1) del articulo 8 de la Ley de Topografias de los Circuitos Integrados se
permite a titular de una topografiaregistrada o a cualquier licenciatario entablar esta accion. Segin
el articulo 36 de la Ley de Derecho de Autor, € autor o cualquier otro titular de derecho de autor o
de los derechos de los artistas intérpretes o gecutantes "o toda persona que tenga un derecho, titulo
0 interés por cesion o donacion otorgadas por escrito” podra interponer una accion por infraccion y
obtener todos los recursos de que dispone € titular. LaLey de Derechos de |l os Fitogenetistas dispone
en e parrafo 1) de su articulo 45 que, cuando €l titular de un derecho de los fitogenetistas se niegue
a entablar accion, u omita hacerlo, cuaquier persona autorizada a redizar los actos reservados alos
titulares de tales derechos, o licenciatario, podra promoverla en nombre propio designando d titular
como demandado, salvo disposicion en contrario de las partes.

Estos principios también son aplicables alas acciones por incumplimiento de la obligacién de
mantener @ secreto comercid, aunque seria excepciona que un licenciatario de taes secretos interpusiera
una accion.

El principio basico de lalegitimacion procesal es que quien desee ser reconocido como parte
debetener un"interés' ene asunto. Estosignificaquedichapersonadeberesultar directamenteafectada
por la sentencia. Por lo tanto, en el parrafo 3) del articulo 55 de la Ley de Patentes se exige que €
titular de la patente sea parte en todos | os procedimientos por infraccion. El parrafo 2) del articulo 15
de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales estipula que € titular de un dibujo o modelo registrado
debe ser parte, y en e parrafo 2) del articulo 8 de la Ley de Topografias de los Circuitos Integrados
se establecelo mismo con respecto a titular de unatopografiaregistrada. El parrafo 3) del articulo 50
delaley de Marcasde Fabrica o de Comercio establece que" sin perjuicio delo dispuesto en un contrato
vélido entre € titular y e licenciatario de una marca de fébrica o de comercio, € licenciatario puede
intimar d titular a que promueva actuaciones por violacion de una marca de fébrica o de comercio
y, si d titular se niega a hacerlo 0 no lo hahecho pasados dos meses de tal intimacion € licenciatario
podré g ercitar las acciones correspondientes en su propio nombre como si fuese € titular, designando
al titular como demandado”. Segun el Cédigo de Procedimiento Civil de Quebec toda personajuridica
(por ejemplo, unasociedad) debe actuar asistidapor un letrado. Sdlo las personasfisicas pueden actuar
por si mismas.

Seguin unalargatradicion todaparte que se presente anteun tribunal canadiensetieneel derecho
de ser asistida por un letrado, aunque también puede actuar por si misma.

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

Los tribunales superiores tienen una amplia facultad inherente de establecer sus propios
procedimientos. Estafacultad estacomplementadapor lalegislaciénlocal, por gemplolaLey Organica
delos Tribunales Federales, laLey de Tribunales de Ontario, o las Leyes de la Judicatura de diversas
provincias. Segun esta legislacién un comité de normas redacta las normas de procedimiento civil
gue posteriormente son sancionadas por decreto. Estafacultad inherente del tribunal superior, tal como
se gercia en la época de la confederacion, ha sido reconocida por la Ley sobre la Constitucion del
Canada de 1867. Incluye una facultad amplia de establecer todos |os recursos que sean necesarios
para hacer justicia.
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Cuando una parte omite presentar pruebas, € tribuna puede dictar las 6rdenes que considere
justas pudiendo llegar, en e caso del demandante, a desestimar laaccion, y en e caso del demandado,
aanular lacontestacion delademanda. Lasnormas provincia es de procedi miento generalmente exigen
que las partes en litigio ofrezcan una declaracion jurada o lista de documentos y que los pongan a
disposicion de las partes contrarias. El tribunal dirime las cuestiones sobre confidencialidad y puede
ordenar & cumplimiento de las normas procesales.

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

Como ya se ha mencionado, los tribunales superiores tienen una amplia facultad de imponer
los plazos y dictar las providencias que consideren justos afin de facilitar las actuaciones procesales.
Enlaprécticalaparteque deseaproteger informacion confidencial pediraqueasi lo dispongael tribunal.
Normamente, si e tribuna reconoce la necesidad de proteger la confidenciadidad de lainformacion,
dispondré los plazos y las condiciones de esa proteccion.

En casos excepcionales se podria admitir ladivulgacion de lainformacion al asesor de la parte
contraria, pero no aésta. Incluso cuando no se haya ordenado especificamente la confidencialidad
de lainformacion divulgada en juicio siempre existe un compromiso implicito ante e tribunal de no
utilizarla fuera del litigio.

5. Sirvase describir las medidas cuya adopcion puede ser ordenada por las autoridades
judicialesy los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilizacion:

- mandamientos judiciales;

Como ya se hamencionado, |0os tribunales superiores tienen una ampliajurisdiccién, fundada
enel common law y enlaequidad, paraestabl ecer suspropiasmedidas, incluso mediante mandamientos.
Normalmente se dictan para evitar posibles dafios, y se ordena el resarcimiento de los dafios pasados.
Pero los mandamientos judicia es también suelen dictarse cuando € resarcimiento seria inadecuado,
por giemplo cuando una pérdida es incalculable, cuando € ilicito persiste, o cuando € demandado
esinsolvente. Aun cuando € dafio potencial al demandante sea irreparable, € tribunal puede dictar
0 denegar un mandamiento, después de haber comparado € dafio que sufririan unay otraparte, segiin
se aplique o no la medida cautelar pedida.

En & caso de los secretos comerciades, si € demandante logra probar en juicio la existencia
deunaobligacion de confidencialidad con respecto alainformacion comercial secreta, € tribunal tendra
competencia paraimpedir que € demandado la utilice injusta o impropiamente, por g emplo prohibiéndole
utilizar unaformulasecreta, odirigirsealosclientesquefiguren en unalistade clientes del demandante.

Enel parafo 1) @) del articulo 57 delalLey de Patentes, € parrafo 1 del articulo 15 delalLey de
Dibujos y Modelos Industriales, el parrafo 2) del articulo 53 de la Ley de Marcas de Fabrica o de
Comercio, d articulo 34 de la Ley de Derecho de Autor, e pérrafo 2) @) del articulo 41 de laLey de
Derechos de los Fitogenetistas y e articulo 9 de la Ley de Topografias de los Circuitos Integrados
se faculta a los tribunales a dictar medidas cautelares en los procedimientos por infraccion. Pero €l
articulo 40 de la Ley de Derecho de Autor no permite que se dicten en € caso de un edificio.

- ordenes de resarcimiento de dafios y perjuicios, con inclusion de la reparacion
por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;
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L os tribunales canadienses condenan a indemnizar cuando han determinado que un perjuicio
admite reparacion pecuniariay e objeto de este resarcimiento es devolver a demandante la misma
situacion que tendria de no haber ocurrido € perjuicio. Dafos y perjuicios generales son aquellos
en que, si bien son consecuenciadirectay natural del acto que hadado nacimiento alaaccion, no pueden
probarse con gran particularidad. Los dafios y perjuicios especiales, por e contrario, son aguellos
gue pueden acreditarse fécilmente con precision, por gemplo los gastos de bolsillo. Ambos son
aplicables cuando se ha divulgado sin autorizacion un secreto comercia infringiendo una obligacion
contractual. El resarcimiento por dafiosy perjuicios punitorio puede imponerse cuando e demandado
ha incurrido en desconocimiento pertinaz de los derechos del demandante. Su objetivo es disuadir
a los demas de cometer tales actos. Aungue en general no se admiten en € caso de acciones por
incumplimiento contractua, ocasionad mente se ha concedido unaindemnizacion punitoriapor lainfraccion
de los deberes del fideicomiso o de la confidencialidad.

El parrafo 2) del articulo 55 de la Ley de Patentes establece que € titular de una patente o
cualquier persona que gerza sus facultades podré interponer una accion de indemnizacién por dafios
y perjuicios por infraccién no sélo cuando le haya sido concedida la patente, sino también cuando la
solicitud de patente sehayapuesto adisposicién del pablico parasu consulta. El parrafo1del articulo 15
delaLey de Dibujosy Modelos Industriales, y € articulo 9 de la Ley de Topografias de los Circuitos
Integrados establ ecen unaaccién de indemnizacion por dafiosy perjuicios, incluso por € lucro cesante,
y de indemnizacién punitoria (y, en el caso de las topografias, € pago deregdias). Pero en caso de
que el demandado no supierani tuvierarazones para sospechar que € dibujo o modelo o latopografia
estaban registrados, e demandante solo podra pedir un mandamiento judicia (articulo 17 delaLey de
Dibujos y Modelos Industriales; articulo 10 de la Ley de Topografias de los Circuitos Integrados).
El parrafo 2 del articulo 53 de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio prevé que se disponga
"el resarcimiento delos dafiosy perjuiciosy delos beneficiosobtenidos'. El parrafo 1) del articulo 41
delaley de Derechos delos Fitogenetistas permite al titular del derecho o aquien gerzasus facultades
demandar unaindemnizacién por todos|os dafiosy perjuicios derivados de unainfraccion del derecho.
El parrafo 2) b) establece que € juez puede dictar una orden de resarcimiento afavor del perjudicado
y por € parrafo 2) del articulo 42 e juez esta facultado parafijar los costos. El articulo 34 delalLey
de Derecho de Autor otorga d titular del derecho accion de indemnizacion por dafios y perjuicios.
Sin embargo, € articulo 39 limitalas medidas posibles a los mandamientos cuando el demandado no
conociera la existencia de ese derecho de autor. Por otra parte, € articulo 35 permite a titular de
un derecho de autor demandar por lucro cesante y solo exige a demandante presentar 10s recibos o
probar lasrentas provenientes delapublicacion, ventau otraformade utilizacion delaobraen cuestion.

El juez asignalas costas como unaformaderesarcimiento por losgastosdelitigio, por g emplo
los honorarios més los gastos. Por lo tanto, la parte ganadora puede recibir una compensacion por
los gastos incurridos en € proceso. Esta asignacion de costas queda a discreciéon del juez y nunca
es automatica (parrafo 2) del articulo 34 de la Ley de Derecho de Autor). También el articulo 57 del
Cadigo de Procedimiento Civil de Ontario contiene una lista ilustrativa de factores que pueden ser
determinantes, aparte del hecho de perder o ganar. Por giemplo, si corresponde, € tribunal también
puedeimponer &l pago de costasalaactora, por € emplo cuando € proceso erainnecesario o temerario.
Los honorarios de los abogados, sin embargo, no suelen incluirse en la indemnizacién especia ni en
lascostas. Deordenarseel pago deloshonorarios, éste quedalimitado a monto quefigureen el arancel
del reglamento de procedimiento, que generalmente solo toma en cuenta los dias de asistencia alos
tribunales.
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- destruccién o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales
de las mercancias infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para
su produccion;

Como ya se ha mencionado, los tribunales superiores canadienses tiene amplias facultades
inherentes para aplicar medidas, entre las cuales esta implicitamente incluido € apartamiento de las
mercancias infractoras, cuando corresponda. Ademas, el parrafo 1 del articulo 15 delaLey de Dibujos
y Modelos Industriales permite disponer de todo articulo o conjunto de articulos en infraccion, y e
articulo 9 de laLey de Topografias de los Circuitos Integrados permite disponer de todo producto de
circuito integrado infractor. Pero cuando € demandado no supierani tuviese motivos razonables para
pensar que € producto con circuito integrado estaba fabricado sin consentimiento del titular de la
topografia registrada, € demandado tiene derecho a disponer de dicho producto previo pago de una
regalia razonable fijada por € tribunal. El parrafo 2) articulo 53 de la Ley de Marcas de Fébrica o
de Comercio prevé ordenes judiciales para "la destruccion, exportacion y demas actos de disposicion
de toda mercancia, paguete, etiquetasy materia de propagandainfractores, y de cuaquier matriz utilizada
en relacion con elos'. El parafo 2) d) del articulo 41 de la Ley de Derechos de los Fitogenetistas
permitequee tribunal ordeneel depdsito o disposicion detodo material, producto, mercanciao articulos
infractores. Ademés, en € contexto del procedimiento penal por lesion del derecho deautor, € tribunal
tienelafacultad expresadeordenar ladestruccion delamercanciao delosclisésinfractoresqueparezcan
haber sido utilizados para imprimir las copias infractoras (parrafo 3) del articulo 42 y parrafo 1 3)
del articulo 43 de la Ley de Derecho de Autor).

- otras medidas.

El articulo 34 delaLey de Derecho de Autor reconoce d titular del derecho "todas las acciones
que prevea laley para € caso de infraccion de un derecho”. El articulo 38 establece que "todas las
copiasinfractoras de cualquier obraa cuyo respecto esté en vigor € derecho de autor y todoslos clises
utilizados o por utilizar parala produccion de copias infractoras se consideraran propiedad del titular
del derecho". El efecto combinado de estos dos articulos permite a titular del derecho de autor €l
gercicio de las acciones civiles por retencion indebiday apropiacion ilicita.

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

No existeningunadisposicion especificaqueobligued infractor ainformar a titular del derecho
sobre la identidad de terceros, si bien € caso se podria plantear durante un procedimiento.

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

Norma mente se exige a demandante que obtiene unamedida cautelar que constituya garantia
por los dafios y perjuicios que la medida pueda causar a demandado en e caso de que éste gane €l
juicio. Los funcionarios publicos no tienen facultades para dictar mandamientos por infracciones a
los derechos de propiedad intelectual.
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8. Sirvanse describir las disposiciones queregulan la duracion y costo delos procedimientos
y facilitar los datos de que dispongan sobre la duracién real de los procedimientos y
Su costo.

No existen disposiciones generaes que regulen laduracion y e costo de los procedimientos.
Los cadigos provinciaes de procedimiento civil contienen distintos plazos para cada etapa de este
proceso; por egiemplo, en Ontario las demandas deben notificarse dentro de los seis meses de su
presentacion y la contestacion de la demanda debe notificarse en un plazo de 21 dias contados desde
lanctificacion delademanda. (En la Columbia Briténica el emplazamiento debe diligenciarse dentro
delos 12 meses posteriores a su solicitud y la demanda debe acompafiarla o presentarse dentro de los
21 dias de la comparecencia. La contestacion de la demanda debe presentarse dentro de los 14 dias
del plazo estipulado parala comparecenciao contados desde lanotificacion delademanda, si este plazo
es mayor). Estos plazos cambian para la representacion federal de la Corona, de conformidad con
laLey de Procedimientos y Responsabilidad de la Corona, seguin la cual la Corona tiene 30 dias para
contestar los documentos que se le notifican.

Un demandado que no esté en rebeldia puede pedir que se desestime la accion por omision
del demandante cuando éste no haya efectuado las diligencias esencides del proceso, por g emplo notificar
lademandao fijar lafechadelavista. El demandante también puede pedir la declaracion de rebeldia
del demandado si éste no contestalademanda o cuando |acontestacion delademandahasido cancel ada,
y puede pedir a secretario del tribuna que registre la rebeldia del demandado. En este caso €
demandante puede seguir € proceso para que se dicte sentencia.

Normalmente & procedimiento relativo alos secretos comerciales debeiniciarse dentro delos
seis afios posteriores d suceso que da origen a la accion (en la Columbia Britanica, dentro de los tres
anos). Hay un plazo de tres afios para iniciar procedimientos en caso de que se infrinjan dibujos o
modelos industriales, derechos de autor o topografias de circuitos integrados (articulo 18 delaLey de
Dibujos y Modelos Industriales; articulo 41 de la Ley de Derecho de Autor; articulo 12 delaLey de
Topografias delos Circuitos Integrados), y un plazo de seis afios paralos casosrelativos alaviolacion
de una patente (articulo 55.01 de la Ley de Patentes). La Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio
contiene plazos de prescripcion para actuaciones muy especificas en € pérrafo 2) dd articulo 17 y
el parafo 19 2) dd articulo 11.

No tenemosinformacion sobreladuracién rea delos procedimientos ni su costo. Pero apartir
del 1° deenero de 1997 seiniciaen Quebec un nuevo " procedimiento acelerado” paratodosloslitigios
de menos de 50.000 ddlares. Prevé que todas las exposiciones escritas se completen dentro de los
180 dias de presentada la demanda. No se sabe si se aplicara a las acciones "mixtas' en las que se
pide una medida cautelar junto con la indemnizacién por dafios y perjuicios.

b) Procedimientos y remedios administrativos
9. Sirvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relacion con los
procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que

puedan ordenarse a resultas de esos procedimientos.

No existen procedimientos administrativos en caso de violacion de la obligacion de guardar
los secretos comerciales.
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a) Medidas judiciales
10. Sirvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopcién puede ser ordenada

por las autoridades judiciales, asi como e fundamento juridico de esa facultad.

Gracias alaampliajurisdiccion de equidad inherente alos tribunal es superiores, éstos pueden
dictar mandamientos provisionales (que impiden la realizacién de un acto hasta que se promueva la
accion) o interlocutorios (que impiden larealizacién de un acto por un plazo especificado en laorden).
Segun €l fallodelaCorte Supremadel Canadaen e caso RIR-MacDonald, el demandantedebeacreditar:

a) que ha planteado a tribunal una cuestion grave;

b) que sufrird un dafio irreparable si no se dicta e mandamiento; vy
C) que de la evaluacion de los intereses de ambas partes resulta conveniente dictar el
mandamiento.
11. ¢En quécircunstancias puede or denar sela adopcion de esas medidasinaudita altera parte?

Ante una situacion de emergencia se puede dictar un mandamiento sin oir alaparte contraria
por un tiempo determinado a fin de poder presentar los materiales de una demanda contenciosa, por
gemplo redizar todas las actividades necesarias para entablar una accion. Una orden Anton Piller
permite a defensor del demandante comparecer personalmente ante e demandado y supervisar €
secuestro delos bienes pertinentes quetieneen su poder. Un mandamiento Mareva esunaordenjudicial
que prohibe € traslado o la engjenacion de los bienes del demandado. Normamente estas medidas
provisionaes sdlo se aplican por periodos cortos, por gemplo, e articulo 40.02 del Cédigo de
Procedimiento Civil de Ontario limita a 10 dias la duracion de las medidas cautel ares adoptadas sin
oir ala parte contraria.

12. Sirvanse describir @ procedimiento principal parainiciar € proceso de adopcion de medidas
provisionales, ordenar su adopcion y mantenerlasen aplicacién, y especialmentelosplazos
pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legitimos del
demandado.

Toda parte en actuaciones pendientes o futuras puede pedir d juez un mandamiento interlocutorio.
En tal caso € solicitante debe probar 1os tres requisitos enumerados en larespuesta a la pregunta 10.
Ademas, € solicitantedebe, salvo decisionen contrariodel tribunal, comprometerseacumplir cualquier
orden de indemnizacion por dafios y perjuicios que pueda dictar e tribuna s resulta que la medida
ha causado dafio a la parte contraria.

13. ¢Cuales son normalmente la duracion y € costo del procedimiento? Sirvanse facilitar
los datos de que dispongan sobre la duracion real de los procedimientos 'y su costo.

No existen disposiciones especiales sobre la duracion ni € costo de los procedimientos
provisionaes con excepcion de las ya enumeradas. No contamos con datos, ni sabemos si existen,
sobre la duracion rea ni € costo de dichos procedimientos.
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b) Medidas administrativas

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

No existen medidas provisiondes adminigtrativas relativas alos derechos de propiedad intelectud.

Pr escripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

15. Sirvanse indicar respecto de qué mercancias puede solicitarse la suspension por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulacién, y especialmente si cabe
tambiénrecurrir aeseprocedimiento enrelacién con mer canciasqueentrafien infracciones
de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrafian las mercancias de
mar ca defabrica o decomercio falsificadasolasmercanciaspirata quelesionan e derecho
deautor, en e sentido del Acuerdo sobrelos ADPIC (nota a piede pagina al articulo 51).
Sirvanseindicar, juntamente con los criterios pertinentes, lasimportaciones a las que no
es aplicable ese procedimiento (mercancias de otro Miembro, una union aduanera,
mercancias en transito o importaciones de minimis). ¢Es aplicable e procedimiento a
las importaciones de mercancias colocadas en € mercado de otro pais por € titular del
derecho o con su consentimiento y a las mercancias destinadas a la exportacion?

L asmedidasen fronterasol o se pueden aplicar conrespecto alas mercancias demarcadefébrica
o de comercio fasificadas 0 mercancias pirata, segiin lo estipulado en € Acuerdo sobre los ADPIC,
y alos productos con circuitos integrados que han sido importados en contravencién de la Ley de
Topografias de los Circuitos Integrados (parrafo 1) del articulo 14). El pérrafo 2) del articulo 3 de
la Ley de Topografias de los Circuitos Integrados concede d titular de una topografia registrada el
derecho exclusivo de importar productos con circuitos integrados.

El titular de un derecho deautor puededenunciar anteel Ministerio de Haciendalareproduccion
de cualquier obra que, de haber sido publicada en e Canad4, hubiese lesionado € derecho de autor,
y en adel ante queda prohibidalaimportacion de dicha obra (articulo 44 dela Ley de Derecho de Autor,
articulo 114 y Lista VIl del Arancel Aduanero). Ademas, esta prohibido importar a Canad& copias
de aguellos libros que sean objeto de un derecho de autor, o sus reproducciones, hasta pasados 14 dias
de su publicacion, excepto dos gemplares para uso persond, |os gemplares destinados d Estado naciona
0 aunaprovincia, los destinados a una biblioteca publica o institucion de ensefianza, y los g emplares
delibros que han sido editados y distribuidos legalmente en un pais Miembro de laOMC (articulo 45
de la Ley de Derecho de Autor, Lista VIl del Arancel Aduanero).

El articulo 101 de la Ley de Aduanas se refiere a la retencion de mercancias controladas y
tambi én hasido invocado por las partes parapedir alas autoridades aduaneras que retengan mercancias
importadas falsificadas y pirata.

16. Sirvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspension
del despacho de aduana delasmercanciaspor lasautoridades aduaner as, particularmente
en lo que respecta a las autoridades competentes (articulo 51), los requisitos que ha de
reunir la solicitud a tal efecto (articulo 52) y las diversas prescripciones relativas a la
duracion de la suspension (articulo 55). ¢Cdémo se han aplicado los articulos 53 (fianza
0 garantia equivalente), 56 (indemnizacion al importador y al propietario de las mercancias)
y 57 (derecho de inspeccion e informacién)?

El titular de un derecho de autor o su licenciatario exclusivo pueden solicitar al juez competente
unaorden dirigida alas autoridades aduaneras para que retengan las obras que, de haber sido editadas
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en d Canadd, hubiesen lesionado € derecho de autor. Estas obras quedan libres después de dos semanas,
savo que € solicitante notifique a juez que ha presentado una accién para que se dirima la cuestion.
El juez puede pedir d solicitante que constituya garantia respecto de los gastos en que incurran las
autoridades aduaneras por € depdsito de la obra y para responder por los dafios y perjuicios del
propietario de |l os bienes presuntamente infractores, suimportador o su consignatario. Lasautoridades
aduaneras pueden dar al solicitante o importador la oportunidad de inspeccionar la obraretenida afin
de substanciar o refutar o que alega € solicitante (parrafo 1 del articulo 44 de la Ley de Derecho de
Autor). El titular deun derecho deartistaintérprete o jecutante puedeiniciar estemismo procedi miento
cuando sevaaimportar a Canad&unafijacion o reproduccioninfractoradelaejecucion ointerpretacion
del artista (parrafo 2 ddl articulo 44 de la Ley de Derecho de Autor).

El titular de unatopografiaregistrada o cualquier personainteresada en ella pueden solicitar,
en juicio o fuerade @, y con o sin notificacion de la parte contraria, a un tribunal competente una
orden de retencién provisiona de un producto con circuitos integrados que haya sido importado en
contravencién de los parrafos 1), 4) 6 5) del articulo 14 de la Ley de Topografias de los Circuitos
Integrados. En € caso de las topografias de los circuitos integrados € demandante debe constituir
garantia por los dafios y perjuicios que puedan causarse d titular o consignatario de la topografia
registrada y por los gastos de depdsito. Ademés, debe resarcir a Estado canadiense por cualquier
responsabilidad que pueda corresponderle por la retencion del bien (parrafos 2) y 3) del articulo 14
delaLey de Topografiasdelos Circuitos Integrados). Conformealospéarrafos2)y 1 3) del articulo 53
de la Ley de Marcas de Fabrica o de Comercio, puede exigirse una garantia similar por la detencion
0 €l secuestro provisorio de mercancias infractoras.

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

No se dispone de esta informacién.

18. ¢Estén obligadas lasautoridades competentes a actuar por propiainiciativay, en tal caso,
en qué circunstancias? ¢Hay disposiciones especiales aplicables a la actuacion de oficio?

No.

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

No se dispone de esta informacién.

Procedimientos penales

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

Todos los tribunaes de primerainstanciay de apelacion delaprovincia. El Tribuna Federa
no tiene jurisdiccion penal.
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21. ¢En relacion con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué derechos
de esa naturaleza se prevé la aplicaciéon de procedimientos y sanciones penales?

No existen acciones penales por la sustraccion de informacién comercial secreta. En e caso
Sewart, el Tribuna Supremo del Canadé declar6 quelainformacion confidencial no podiaconsiderarse
un bien a los efectos de las disposiciones relativas a hurto contenidas en € Cédigo Penal y, savo
en circunstancias excepcionales, no podiaser sustraidao convertidaendinero. (Solamentelasustraccion
del documento fisico que contienelos secretos comerciaes podriaconsiderarse un hurto.) Pero agunos
casos de apropiacion indebida de informacion pueden dar lugar a enjuiciamiento fundado en las
disposiciones del Codigo Penal relativas a fraude (articulo 380): cuando la apropiacion indebida
deshonesta pone a la victima en peligro de privacion econémica.

No existen acciones penaes para € caso de violacion de una patente, o por la infraccion de
dibujos 0 modelos industriales o topografias de circuitos integrados registrados. Pero € articulo 75
de la Ley de Patentes tipifica como delito e ofrecimiento de un articulo haciéndolo pasar falsamente
como patentado o como perteneciente d titular de una patente. Ademés, los articulos 406 a 410 del
Cadigo Penal tipifican como delito lagecucidn de ciertos actos relacionados con las marcas de fébrica
o de comercio, como por gemplo su fasificacion y € hacer pasar un producto por otro.

La Ley de Derecho de Autor tipifica como delito e redlizar, vender, arrendar, distribuir o
exhibir, condoloy anivel comercial, unaobrao unaegecucién deun artista (parrafo 1) del articulo 42
y parrafos 1 1) del articulo 43); redizar o poseer un clisé afin de hacer copias infractoras (parrafo 2)
de articulo 42 y parrafo 1 2) del articulo 43); interpretar o gecutar publicamente y por dinero una
obraprotegidapor el derecho de autor (parrafo 2) del articulo 42y parrafo 1) del articulo 43); cambiar
o suprimir €l titulo de una obra o € nombre del autor (parrafo 2) del articulo 43). En algunos casos
de juicios por violacién del derecho de autor se ha invocado la disposicion sobre fraude que figura
en el Codigo Penal (articulo 301) cuando laviolacion haprovocado unaprivaci on econdmicadeshonesta
o0 € peligro de dla

El parrafo 2) del articulo 53 de la Ley de Derechos de |os Fitogenetistas tipifica como delito
la utilizacién de una denominacion distinta de la aprobada por € Comisionado, € uso de una
denominacién paraun materia reproductivo distinto de dichavariedad, o € uso de una denominacion
que puede inducir a error, y € parrafo 3) del mismo articulo tipifica como delito la afirmacion falsa
de que un materia es un materia reproductivo de una variedad con respecto alacua existe o se ha
solicitado un derecho.

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

El fisca generd de cada provincia, o € Fiscd Generd del Canadd, pueden incoar procedimientos
penales, yaseapor iniciativapropiao por denunciadel interesado. Enlaprécticasuelen redizar estas
actuaciones como resultado de investigaciones independientes efectuadas por la Policia

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

Si. Cualquier personapuede hacer unadenunciaante un juez de paz y tiene derecho apromover
el enjuiciamiento por delitos de procedimiento sumario, salvo que & Fiscal Generd intervenga para
hacerse cargo de las actuaciones. Con respecto alos delitos graves, |os particul ares pueden promover
y tomar a su cargo e enjuiciamiento durante la etapa preliminar de indagacion, pero necesitan e
consentimiento judicial en los procesos por inculpacién. También en este caso € Fiscal General tiene
derecho de intervenir.
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24, Sirvanse indicar, si es necesario por categorias de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infraccion, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponer se:

- prision;
- sanciones pecuniarias;

Lapenamaxima por e delito contemplado en el articulo 75 de la Ley de Patentes es unamulta
de 200 ddlares, 0 un pena de prisién por tres meses, 0 ambas.

La pena méxima seguin € articulo 42 y € pérrafo 1 1) del articulo 43 de la Ley de Derecho
de Autor es unamultade 25.000 délares 0 seis meses de prisién en caso de condenapor procedimiento
sumario, y 1 millén de ddlares o cinco afios de prision en caso de condenapor incul pacién; 250 ddlares
segun e pérrafo 1) del articulo 43, o (en caso de reincidencia) dos meses de prisién, o ambas; vy
500 ddlares segun € parrafo 2) del articulo 43, o (en caso de reincidencia) cuatro meses de prision,
0 ambas.

Los parrafos 4) y 5) del articulo 53 de la Ley de Derechos de los Fitogenetistas establecen
gue, en caso de condena por procedimiento sumario, se puede aplicar una pena de multa no mayor
de5.000 ddlares, y en caso de condenapor incul pacién, unamultano mayor de 15.000 dolareso prision
de hasta tres afios (hasta cinco afios cuando media una calificacion falsa). Una empresa puede ser
condenadapor procedimiento sumario aunamultano mayor de 25.000 dolares, pero en caso de condena
por inculpacién e monto de la multa queda a discrecién del tribunal.

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

El parrafo 3) del articulo 42 de la Ley de Derecho de Autor autorizad tribunal que entiende
en e proceso penal a ordenar la destruccion, la entrega a titular del derecho de autor, o cuaquier
otraformade disposicion de las copiasinfractoras y los clisés destinados arealizar copiasinfractoras.
El parafo 1 3) del articulo 43 contiene una disposicion similar con respecto a las fijaciones,
reproducciones y clisés infractores de la gjecucion o interpretacion de un artista.

- otras medidas.
No se dispone de édlas.

25, Sirvanse describir las disposiciones que regulan la duracion y € costo del procedimiento
y facilitar losdatosde que dispongan, en su caso, sobreladuracion real del procedimiento

y su costo.

No se dispone de €los.





