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Procedimientosy recursos civilesy administrativos
a) Procedimientos y recursos judiciales civiles

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

Derecho de Autor

De acuerdo a articulo 139” de la Ley sobre el Derecho de Autor son competentes para
conocer de los asuntos judiciales relativos a derecho de autor y otros protegidos por la ley los
Juzgados de Primera Instancia en lo Civil. Esa competencia a los juzgadores de primera instancia es
independiente de la cuantia.

No obstante, e mismo texto legal atribuye competencia alos Juzgados de Municipio; tal esel
caso de |as previsiones contenidas en el articulo 112° ejusdem, al establecer que son competentes si la
urgencialo exigiere para decretar inspecciones judiciales y experticias, asi como medida de secuestro
de todo o que constituya violacion del derecho de explotacién y también embargos.

Propiedad Industrial

En materia de Propiedad Industrial son competentes para casos de infracciones los Juzgados
de la Jurisdiccion Ordinaria Civil por razones de materia. En razon de la cuantia, corresponderia la
competencia a un Juzgado de Municipio o a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil.

! Documento IP/C/5.

2 Articulo 139 de la Ley sobre el Derecho de Autor: "Son competentes para conocer de los asuntos
judiciales relativos al derecho de autor y demas derechos protegidos por esta Ley, los Juzgados de Primera
Instancia en lo Civil y de Primera Instancia en lo Penal, seglin € caso, salvo los supuestos e que la misma Ley
atribuye competencia alos Juzgados de Parroquia o Municipio".

3 Articulo 112 de la Ley sobre el Derecho de Autor: Si hubiere litigio entre las partes, |as pruebas y
medidas previstas en €l articulo precedente serén decretadas por € Juez de la Causa. Pero si la urgencia lo
exigiere, podran ser decretadas por € juez de Parroquia o de Municipio del lugar donde deba gjecutarlas,
cualquiera que sea la cuantia. Ental caso, la parte contra quien obre podra reclamar de la misma ante €l Juez de
lacausa, sin que ello obste ala préactica de la prueba o |a gjecucion de la misma.

S no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas seran decretadas por el juez de
Parroquia o de Municipio del lugar donde deba gjecutarselas si su urgencia lo exigiere, sin que €l propietario,
poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su practica
0 gecucion.
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2. ¢Qué personas estén legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual?
¢Como pueden estar representadas esas personas? ¢Hay disposiciones que prescriban
la compar ecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?

Quienes estén legitimados para hacer valer derechos de propiedad intelectual son los titulares
de los mismos o sus herederos, bien sea en materia pena, civil o administrativa.

Existe en la legidacion venezolana € régimen de representacion ante los Tribunales de la
Republica, que consiste en el otorgamiento de un mandato o poder que una persona (mandante)
encarga a otra (mandatario) larealizacion de actos juridicos, en su representacion.

Estos poderes pueden ser auténtico u otorgado en € mismo proceso (apud acta) por parte del
titular del derecho a hacer valer a un abogado. Igualmente, existe el régimen de asistencia que
consiste en la actuacién en nombre propio del titular ante € Tribunal asistido por un abogado. No es
posible que € titular por su propia cuenta 'y sin ser abogado, acuda directamente a un Tribuna a
instaurar una reclamacion, en todo caso debe estar representado o asistido por un abogado.

No existen en nuestra legidacién disposiciones gue establezcan la comparecencia obligatoria
del titular del derecho ante el Tribunal.

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

En e sistema procesal venezolano se encuentra estipulado un medio de prueba denominado
“exhibicion de documentos’, e cua tiene su fundamento en e articulo 436* del Cddigo de
Procedimiento Civil a permitir que una parte del proceso tenga la facultad de solicitar a Tribunal
que exija a la otra la exhibicion o entrega de un documento que se halle en su poder. Valorada la
solicitud y €l medio de prueba que a menos constituya una presuncion grave de que la otra parte se
halla en poder del documento de que se trate, € Tribunal lo intimarg, fijandole un plazo para redizar
la exhibicién, con la consecuencia de que si no exhibe o entrega el documento se tendran como cierto
la copia presentada por €l solicitante o los hechos por él afirmado.

Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso pena venezolano y el
procedimiento civil, en los cuales existe € principio de la libertad de prueba, que admite la
posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legidativo.

* Articulo 436 del Cadigo de Procedimiento Civil: "La parte que deba servirse de un documento que
segun su manifestacion, se halle en poder de su adversario podréa pedir su exhibicion.

A lasolicitud de exhibicion debera acompariar una copia del documento, o en su defecto, la afirmacion
de los datos que conozca €l solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por
lo menos presuncién grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.

El Tribunal intimara a adversario la exhibicién o entrega del documento dentro de un plazo que le
sefialaré bajo apercibimiento.

Si e instrumento no fuere exhibido en el plazo indicado, y no apareciere de autos pruebas alguna de no
hallarse en poder del adversario, se tendra como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia
presentada por €l solicitante y en defecto de ésta, se tendran como ciertos los datos afirmados por e solicitante
acercadel contenido del documento. (...)".
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4. ¢Qué medios se prevén paraidentificar y proteger la informacion confidencial aportada
como prueba?

En e proceso penal todos los actos de la investigacion son reservados para los terceros, de
manera que solo las partes directamente relacionadas con el asunto, ademas de las autoridades
judiciales y del Ministerio Publico, tienen acceso a las actas procesales y, en consecuencia, a las
pruebas aportadas, y por esta razon los funcionarios que participen en la investigacién y las personas
que por cuaquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, estdn obligadas a
guardar reserva (Articulo 313 del Codigo Organico Procesal Penal).

En el proceso civil rige € Principio de la Publicidad, segiin €l cua todos los actos procesales
son publicos. La Unica excepcion a este principio es que € Tribuna determine lo contrario por
razones de decencia publica, segin la naturaleza de la causa (Articulo 24 del Codigo de
Procedimiento Civil).

5. Sirvanse describir las medidas cuya adopcién puede ser ordenada por las autoridades
judicialesy loscriterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilizacion:

mandamientosjudiciales,

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

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

otras medidas.

Mandamientos judiciales

Derecho de Autor

El Titulo VI, articulo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor Venezolana establece
gue € titular de cuaquiera de los derechos de explotacion sobre alguna obra
protegida por € derecho de autor que tuviere razén para temer el desconocimiento de
sus derechos 0 que se continlie o se reincida en una violacion realizada, podra pedir a
Juez que declare su derecho y prohiba a la otra persona su violacion. Para la
efectividad de la prohibicion e Juez conminard en la sentencia con multa a ocurrir
una contravencion.

Igualmente, en e Titulo VI, articulo 110 de la Ley sobre e Derecho de Autor
Venezolana se contempla que € titular de cualquiera de los derechos de explotacion
sobre alguna obra, producto o produccion protegidos por € derecho de autor, puede
pedir a Juez que ordene la destruccion o retiro de los giemplares o copiasilicitamente
reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproduccion.

Para el gercicio de las acciones descritas en los péarrafos anteriores, de acuerdo a
articulo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, el Juez podra ordenar inspecciones
judiciales y experticias, asi como cualquier otro medio de prueba previsto en €
Caodigo de Procedimiento Civil.
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El Tribunal puede ordenar, a solicitud de la parte interesada, que & dispositivo de la
sentencia sea publicado a costa de la parte vencida en uno o varios periodicos que
indicara e Juez tal como lo dispone el articulo 113 de la Ley sobre el Derecho de
Autor.

La autoridad nacional competente (Tribunal) puede ordenar € retiro definitivo de los
canales comercides, de los gemplares que constituyan infraccién del derecho
(litera c) del articulo 57 de la Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
“Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”).

Los Tribunaes competentes en materia pena pueden condenar a prision desde seis
(06) meses y hasta cuatro (04) afios a quien incurra en alguno de los delitos
establecidos en la Ley sobre el Derecho de Autor (Titulo VII de la Ley sobre €
Derecho de Autor).

Propiedad Industrial

El Tribunal competente puede anular una patente por declararla expedida en perjuicio
de mejor derecho de terceros (literal @) dd articulo 17 y articulo 66 de la Ley de
Propiedad Industrial).

El Tribunal competente puede anular el registro de una marca por declararlo expedido
en perjuicio de mejor derecho de terceros, o, cuando promovida una cuestion sobre
validez de unamarca € fallo haya declarado que la marca no ha debido ser concedida
(literal c) del articulo 36 y articulo 84 delaLey de Propiedad Industrial).

La autoridad nacional competente (Tribunal), a solicitud de la persona afectada,
puede ordenar transferir la solicitud en tramite o e derecho concedido sobre una
patente o un registro de disefio industrial, 0 que se le reconozca como cosolicitante o
cotitular del derecho, cuando una patente o registro de disefio industrial se hubiese
solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a obtenerlo. Igualmente, 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
derecho (Articulo 237 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de
Naciones “ Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”).

La autoridad nacional competente puede ordenar € cese de los actos que constituyen
lainfraccion; € retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infraccion; la prohibicién de laimportacion o de la exportacion de los productos; |a
adjudicacién en propiedad de los productos; la adopcién de las medidas necesarias
para evitar la continuacion o la repeticion de la infraccion, incluyendo la destruccion
de los productos o €l cierre temporal o definitivo del establecimiento demandado o
denunciado; la publicacion de la sentencia condenatoria y su notificacién a las
personas interesadas, a costa del infractor (Articulo 241 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina de Naciones “Régimen Comun sobre Propiedad
Industrid”).

Los Tribunales competentes en materia pena pueden condenar a prisién desde un
(01) mesy hasta doce (12) meses a quien incurraen alguno de los delitos establecidos
en la Seccion 11, Capitulo XI1 delaLey de Propiedad Industrial.
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Ordenes de resarcimiento de dafios y perjuicios, con inclusién de la reparacion por
concepto de beneficios y 1os gastos, comprendidos los honorarios de | os abogados

El Derecho Comun venezolano establece e principio segun € cua “El que con intencién, o
por negligencia, o por imprudencia, ha causado un dafio a otro, estd obligado a repararlo”
(Articulo 1185 del Cédigo Civil), estando comprendido dentro de ello cualquier situacion en la cua
exista un dafio comprobado, situacion en la cual e Tribuna competente expedira una sentencia
condenatoria al pago de una cantidad de dinero por concepto de resarcimiento de dafios y perjuicios,
independientemente de la materia que se trate. El titular de un derecho de propiedad intelectua
también se beneficia de ese principio.

El sistema procesal venezolano establece varias disposiciones relativas a los gastos del juicio
y los honorarios de los abogados, |0 que nuestro legidlador ha denominado “ costas procesales’, que
incluyen los gastos hechos por cada parte en la formacion del proceso y los honorarios pagados a
abogados, peritos y demas profesionales que hayan intervenido en € proceso. De acuerdo con esas
previsiones, como principio general, e Tribuna condenara a la parte gque resulte vencida en un
proceso 0 una incidencia al pago de las costas procesales (Articulos 274 a 287 del Codigo de
Procedimiento Civil).

Sin embargo existen algunas previsiones particul ares:

- Derecho de Autor

La autoridad naciona competente podra ordenar €l pago a titular del derecho
infringido de una reparacion o indemnizacion adecuada en compensacion por los
dafos y perjuicios sufridos con motivo de la violacion de su derecho, asi como que €
infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido €l titular del
derecho infringido (literales @) y b) del articulo 57 de laDecision 351 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena “Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos”).

- Propiedad Industrial

La autoridad nacional competente puede ordenar la indemnizacion de dafios y
perjuicios (literal b) del articulo 241 de la Decision 486 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena “ Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”). A los fines de calcular
la indemnizacién de dafios y perjuicios, se deben seguir los criterios establecidos en
el articulo 243 del “Régimen Comin sobre Propiedad Industrid”, que son los
siguientes: € dafio emergente y el lucro cesante sufrido por € titular del derecho
como consecuencia de la infraccién; el monto de los beneficios abtenidos por €
infractor como resultado de los actos de infraccion; o, e precio que € infractor
habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta € valor
comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido.

Destruccion o apartamiento por cuagquier otro medio de los circuitos comerciales de las
mercancias infractoras y de los material es e instrumentos utilizados para su produccion

- Derecho de Autor

La medida a que se refiere este nimero esta establecida en € articulo 110 de la Ley
sobre €l Derecho de Autor y en € articulo 56 de la Decisién 351 de la Comision del
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Acuerdo de Cartagena “Régimen Comuin sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos’.

- Propiedad Industrial

La medida a que se refiere este nimero esta establecida en € articulo 241 de la
Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena “Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial”.

6. ¢EN qué circunstancias estan, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para

ordenar al infractor queinforme al titular del derecho sobre la identidad de los ter ceros
gue hayan participado en la 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
suscircuitos de distribucion?

No existe ninguna disposicion que faculte alas autoridades judiciales para ordenar a infractor
gue informe a titular sobre las circunstancias enunciadas en la pregunta.  Sin embargo, bago nuestro
ordenamiento juridico cuando una persona que tiene conocimiento de |os hechos se niegaainformar a
una autoridad judicial acerca de un delito cometido por una tercera persona, podria incurrir en €
delito de encubrimiento (Articulo 255 del Cadigo Pena) o podria ser imputado como complice de la
comision de un hecho punible.

En nuestra opinidn, la Unica circunstancia en la cual indirectamente se podria ordenar al
infractor a informar acerca de los hechos enunciados en la pregunta, seria en € caso de la absolucién
en juicio de unas posiciones juradas (Articulo 403 del Cadigo de Procedimiento Civil, prueba de la
confesion), lo que, dependeria en todo caso de las preguntas y de la acertividad como estén
formuladas las preguntas.

Otra forma de lograr que € infractor informe sobre las circunstancias enunciadas en la
pregunta, aungue no implica una orden impuesta por la autoridad judicial, es € supuesto de
suspension del gjercicio de la accion penal cuando se trate de hechos producto de la delincuencia
organizaday el imputado, en este caso €l infractor de algiin derecho de propiedad intelectual, colabore
eficazmente con la investigacion, aporte informacion esencial para evitar que continle € delito o se
reaicen otros (Articulo 33 del Codigo Orgéanico Procesa Penal).

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

Podran aplicarse las mismas acciones y/o medidas que estan consagradas para € titular de un
derecho intelectual que han sido descritas en las preguntas precedentes.

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

En cuanto ala duracién del procedimiento ordinario civil, mediante e cual se instauraria una
reclamacion de dafos y perjuicios en materia de Propiedad Intelectual, no existe alguna disposicion
gue regule expresamente sobre su duracion. Sin embargo, a revisar las disposiciones que se refieren
a los lapsos procesdes de cada etapa del procedimiento (contestacion de la demanda, lapso
probatorio, informes y sentencia), se puede afirmar que el procedimiento ordinario sin ningin tipo de
incidencias (cuestiones previas, apelaciones, etc.) podria durar aproximadamente nueve meses.
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En lo que respecta a proceso pend, tampoco existe alguna disposicién que regule
expresamente sobre su duracion. Sin embargo, a revisar las disposiciones que se refieren alos lapsos
procesales de cada etapa del procedimiento (preparatoria, intermedia, juicio y gecucion), se puede
afirmar que e procedimiento podria durar aproximadamente sei's meses.

Con respecto a costo del proceso, debemos sefialar que de acuerdo con la Constitucion de la
Republica Bolivariana de Venezuela la justicia es gratuita (Articulo 26), de tal forma que e
accionante no deberd incurrir en gastos, para hacer valer sus derechos ante un Tribunal, salvo los
honorarios profesionales que correspondan a los abogados. Sin embargo, si debe € accionante cubrir
los gastos necesarios para traslados de funcionarios para la préctica de las medidas preventivas o
cualquier otro acto procesal que requierade lamovilizacion del Tribunal.

La duracion rea de los procedimientos civiles sin ningun tipo de incidencias es de
aproximadamente dos afios parala sentencia definitiva. Sin embargo, en lo que respecta al decreto de
medidas preventivas o provisionales solicitadas por el demandante, normalmente los Tribunales
proveen con bastante celeridad.

La jurisdiccion penal s esta llevando a cabo los procesos con bastante éxito en lo que
respecta alos lapsos procesales, por |o que normalmente un proceso penal finaliza a tiempo esperado,
es decir, en unos seis meses.

b) Procedimientos y remedios administrativos

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

9.1 L os procedimientos administrativos en materia de propiedad intelectual son llevados a cabo
por € Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

9.2 Estén legitimados para hacer valer los derechos de propiedad intelectual ante € organismo
administrativo los titulares de los mismos, sus licenciatarios y/o cualquiera que tenga legitimo interés
atendiendo a las circunstancias precisas de cada caso (oposiciones, cancelaciones, nulidades,
renovaciones, entre otros).

9.3 En el procedimiento administrativo existe “el principio de libertad de pruebas’, segin el cua
pueden utilizarse cualquiera de los medios de prueba establecidos en cualquier cuerpo legidativo
(Articulo 58 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos). En tal sentido, entre otras
posibilidades la autoridad judicial podra ordenar a una parte en un procedimiento, a peticion de la
parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control, a través de la prueba de “exhibicion de
documentos’ sobre la cual se explico en este mismo informe.

9.4 En e procedimiento administrativo es posible, mediante acto motivado, calificar de
confidenciales alguno o todos |os documentos existentes en el expediente administrativo (Articulo 59
de la Ley Orgéanica de Procedimientos Administrativos).

9.5 No esta previsto en nuestra legislacion que €l 6rgano administrativo pueda ordenar medidas
tales como destruccion de las mercancias infractoras o cierre temporad o definitivo del
establecimiento.
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9.6

La duracién de los procedimientos administrativos por interposicion de recursos

administrativos duran aproximadamente cuatro (4) meses. Lapso este que puede ser menor 0 mayor
dependiendo de las instancias administrativas a que hayalugar.

M edidas provisionales

10.

a) Medidasjudiciales

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

Derecho de Autor

El Articulo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor establece que el Juez puede ordenar €l
secuestro de todo lo que congtituya violacion del derecho de explotacion, asi como €l
embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se acomparie
un medio de prueba que constituya presuncion grave del derecho que se reclama.

Igualmente & articulo 56, literales a), b) y ¢) de la Decision 351 -Régimen Comun sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos- distingue que la autoridad nacional competente
puede ordenar como medidas cautelares e cese inmediato de la actividad ilicita; la
incautacion, el embargo, decomiso 0 secuestro preventivo, segun corresponda, de los
gjemplares producidos con infraccion; laincautacion, embargo, decomiso 0 secuestro de los
aparatos o0 medios utilizados parala comision del ilicito.

Propiedad Industrial

La Decisién 486 -Régimen Comun sobre Propiedad Industrial- articulo 246, literales a), b), c),
d) y e) afirma gque podra ordenarse como medidas preventivas € cese inmediato de los actos
gue constituyan la presunta infraccion; el retiro de los circuitos comerciaes de los productos
resultantes de la presunta infraccion; la suspension de la importacion o de la exportacion de
los productos; la constitucion por € presunto infractor de una garantia suficiente; v, €l cierre
temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar
la continuacion o repeticion de la presuntainfraccion.

Puede solicitarse la suspension de los efectos del acto administrativo de registro de una
patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando asi lo permitalaley o la
suspension sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de dificil reparacién por la
definitiva, paralo cua el Tribuna podra exigir caucion suficiente (Articulo 136 de la Ley
Orgéanica de la Corte Suprema de Justicia).

Puede solicitarse por via de amparo constituciona ante e Tribunal competente como medida
provisional, la suspension de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o
de una marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos
para las medidas preventivas, e fumus boni jurisy el pericullum in mora (Articulo 5 de la
Ley Organica de Amparo sobre Derechos y Garantias Constitucionales).

Para ambos casos, € del derecho de autor y el de la propiedad industrial, es posible solicitar

cualquier clase de medidas preventivas o “medidas innominadas’, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en la ley (Parédgrafo Primero del Articulo 588 del Cédigo de Procedimiento

Civil).
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11. ¢ENn qué circunstancias puede ordenarse la adopcion de esas medidas inaudita altera
parte?

En todo caso las medidas preventivas en la legidacion venezolana se adoptan inaudita altera
parte, 0 que va relacionado con su propia naturaleza y que de no ser asi, las medidas preventivas
perderian el sentido parael cua han sido creadas.

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

En materia de propiedad ilntelectual las medidas provisionales o preventivas pueden pedirse
antes de iniciar la accidn, conjuntamente con ella o con posterioridad asu inicio. Detal forma que no
es necesario tener ab inicio un procedimiento principal del cua dependa la medida provisional o
preventiva.

El articulo 585 del Codigo de Procedimiento Civil establece como proposito final de las
medidas preventivas que € juez las decretara, sblo cuando exista riesgo manifiesto de que quede
ilusoria la gecucion dd falo y siempre que se acompafie un medio de prueba que constituya
presuncion grave de esta circunstanciay del derecho que se reclama.

En cuanto a su mantenimiento, € articulo 589 del Cédigo de Procedimiento Civil dispone que
las medidas provisionales se mantendran hasta e final del juicio, salvo que el demandado solicite al
Tribunal la suspension de la misma mediante el otorgamiento de una caucion o garantia suficiente, 1o
gue quedara ajuicio del Tribunal.

El demandado de acuerdo a lo establecido en € articulo 588, Paragrafo Segundo del Codigo
de Procedimiento Civil tiene el derecho de oponerse ala medida preventiva acordada y tal oposicion
se sustanciara y resolvera conforme a lo previsto en los articulos 602, 603 y 604 que disponen que
dentro del tercer dia siguiente a la gecucion de la medida preventiva podra oponerse a ella
exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar. Posteriormente se abrira una
articulacion de ocho dias para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que
consideren; y finalmente dentro de los dos dias de haber expirado e término probatorio e tribunal
dictard sentenciala cual podra ser apelada.

En materia de Derecho de Autor

De acuerdo al articulo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, las medidas provisionales
sdlo podran decretarse si se acomparia un medio probatorio que constituya presuncion grave del
derecho que se reclama.

De acuerdo a este mismo articulo, si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas
serén decretadas por € Juez de la Causa. Pero s laurgencialo exigiere, podrén ser decretadas por €l
juez de Parroquia o de Municipio del lugar donde deba € ecutarlas, cualquiera que sea la cuantia. En
tal caso, la parte contra quien obre podra reclamar de la misma ante €l Juez de la causa, sin que ello
obste ala préctica de la prueba o la gjecucion de la misma.

Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serén decretadas por €l juez de
Parroguia o de Municipio del lugar donde deba gecutarselas si su urgencia lo exigiere, sin que €
propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda
oponerse a su practicao gecucion.



IP/N/6/VEN/1
Pagina 10

El mismo juez levantard las medidas a solicitud de la parte contra quién obren, al vencimiento
de treinta (30) dias continuos, desde su gecucion, sino se le hubiere comprobado la iniciacion del
juicio principal.

En materia de Propiedad Industrial

El articulo 245 de la Decision 486 dispone que quien inicie 0 vaya a iniciar una accion por
infraccion podré pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas
con € objeto de impedir la comision de la infraccion, evitar sus consecuencias, obtener o conservar
pruebas, o asegurar la efectividad de laaccion o el resarcimiento de los dafios y perjuicios.

Segun € articulo 247 de la Decision 486 -Régimen Comun sobre Propiedad Industrial- una
medida cautelar s6lo se ordenard cuando quién la pida acredite su legitimaciéon para actuar, la
existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la
comision de la infraccion o su inminencia.  El mismo articulo dispone que la autoridad nacional
competente podré requerir que quien pida la medida otorgue caucion o garantia suficiente antes de
ordenarla.

En efecto, establece e articulo comentado que quién pida una medida cautelar respecto de
productos determinados debera suministrar las informaciones necesarias y una descripcion
suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores ser identificados.

En este orden de ideas, €l articulo 248 de la Decision 486 -Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial- consagra la posibilidad cuando se hubiere gecutado una medida cautelar sin intervencion
delaotra parte, ella se notificara ala parte afectada inmediatamente después de la gjecucion. La parte
afectada podra recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida e ecutada.

En consecuencia, toda medida cautelar ejecutada sin intervencion de la otra parte quedara sin
efecto de pleno derecho s la accion de infraccion no se iniciara dentro de los diez dias siguientes
contados a partir desde la g ecucion de la medida.

Por dltimo, el articulo 249 de la Decision 486 dispone que las medidas cautel ares se aplicarén
sobre los productos resultantes de la presunta infraccion y de los materiales 0 medios que sirvieran
principalmente para cometerla.

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

Normalmente en larealidad |os plazos para decretar la medida preventiva son bastante breves,
no asi ladecision del Tribunal sobre la oposicion a decreto de la misma. Puede obtenerse el decreto
de una medida preventiva en aproximadamente diez dias.

El monto de las cauciones, en caso de ser necesario, suele ser alto, asi como € trasado del
Tribunal.

b) Medidas administrativas

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

La medida provisiona o preventiva existente en nuestro procedimiento administrativo es la
suspension de los efectos del acto administrativo recurrido en el caso de que su gecucion pudiera
causar grave perjuicio a interesado, o si laimpugnacion se fundamenta en la nulidad del acto, paralo
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cual el dérgano respectivo debera exigir la constitucion previa de caucion que considere suficiente.
(articulo 87, parégrafo primero de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos)

Prescripciones especiales r elacionadas con las medidas en frontera

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

La potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los
bienes a que se refiere e articulo 7°, autorizar o impedir su desaduanamiento, gjercer |os privilegios
fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar |as sanciones procedentes y en genera, gercer los
controles previstos en la legidacion aduanera nacional. (Articulo 6 dela Ley Organica de Aduanas) y
ésta facultad se encuentran sometidas a la potestad aduanera, (Articulo 7) y en materia de posible
infraccion de derechos intelectuales, seguin prevé €l articulo 250 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina de Naciones solo corresponde a titular de una marca solicitar la suspension de
esa operacién aduanera:

- toda mercancia que vaya a ser introducida o extraida del territorio nacional;
- los bienes que formen parte del equipaje de pasgjerosy tripul antes;

- los vehiculos o medios de transporte, comprendidos sus aparejos, repuestos,
provisiones de a bordo, accesorios e implementos de navegacidn y movilizacion de
carga 0 de personas, que sean objeto de trafico internacional o que conduzcan las
mercancias y bienes, asi como las mercancias que dichos vehiculos o medios
contengan, sea cua fuere su naturaleza;

- las mercancias, medios de transporte y demés efectos cuando sean objeto de tréfico
interno en aguas territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia
aduanera, areas especiaes de control, de almacenes generaes de deposito, depdsitos
aduaneros o amacenes libres de impuestos.

Paragrafo Unico: Se excluyen de la potestad aduanera los vehiculos y transporte de guerray
los que expresamente determine el Ministro de Hacienda, excepto cuando realicen operaciones de
tréfico internacional o nacional de mercanciasy pasajeros.

En este orden de ideas cuando las mercancias hubieren sido retiradas de la zona aduanera, sin
gue se hubieren satisfecho todos los requisitos establecidos en la Ley o las condiciones a que quedo
sometida su introduccién o extraccidn, o no se hubiere pagado € crédito fiscal respectivo, € Fisco
Nacional podra perseguirlas y aprehenderlas. (Articulo 11 de la Ley Organica de Aduanas) Esta
facultad ademas se extiende a la posibilidad de ingresar a los almacenes, patios, oficinas, vehiculosy
demés lugares privados o publicos, sujetos a la potestad aduanera, sin necesidad de autorizacion
especial. (Articulo 10 delaLey Organica de Aduanas)
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Ademés de las mercancias antes indicadas |as autoridades aduaneras deberan, a solicitud del
Organo competente en materia de propiedad intelectual, impedir el desaduanamiento de bienes que
presuntamente violen derechos de propiedad intelectual obtenidos en €l pais o derivados de acuerdos
internacionales de los que la Republica sea parte.

El 6rgano competente en materia de propiedad Intelectua podrd solicitar a la autoridad
aduanera, mediante acto motivado, a las autoridades aduaneras el desaduanamiento de la mercancia en
cualquier momento, previa presentacion de garantia suficiente para proteger a titular del derecho en
cualquier caso de infraccion, la cua debera ser fijada por € érgano competente.

Las autoridades aduaneras notificardn a propietario, importador o consignatario de la
mercancia cuestionada, la retencion delamisma. (Articulo 87 de laLey Organica de Aduanas)

En este mismo sentido la norma comunitaria Decision 486 -Régimen Comun Sobre Propiedad
Industrial- contiene en el Titulo XV de las Acciones por Infraccion de Derechos, Capitulo |11 de las
Medidas en Frontera un procedimiento a tales fines, establecido en los articulos 250 a 255 de la
referida Decision.

Este régimen no es aplicable cuando se trate de pequefias cantidades de mercancias sin
caracter comercial, que formen parte del equipaje personal de los vigeros 0 que se envien en
pequefias partidas, de conformidad con lo establecido en el articulo 256 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones.

También es importante sefidlar que no podra impedir el titular de un registro marcario a
terceros realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, luego de la
introduccion del mismo en e comercio en cuaquier pais por su titular 0 por un tercero con
consentimiento del mismo o econémicamente vinculado a él, inclusive cuando los productos, envases
0 embalgjes que estuvieren en contacto directo con ellos no hubieren sufrido ninguna modificacion,
alteracion o deterioro. (Articulo 158 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones)

16. Sirvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspension
del despacho de aduana de las mercancias por las autoridades aduaneras,
particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (articulo 51), los
requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (articulo52) y las diversas
prescripciones relativas a la duracién de la suspension (articulo 55). ¢Cémo se han
aplicado los articulos53 (fianza o garantia equivalente), 56 (indemnizacion al
importador y al propietario de las mercancias) y 57 (derecho de inspeccién e
informacion)?

Las normas y procedimientos en esta materia deben ser complementadas con la legislacion
nacional, sin embargo la Decision 486 en e Titulo XV, Capitulo Il Medidas en Frontera,
articulos 250 a 255, establece normas adjetivas a respecto. En este sentido corresponde al titular de
un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar laimportacion o
la exportacion de productos que infringen ese registro, podra solicitar a la autoridad nacional
competente suspender esa operacion aduanera. Para ello deberd suministrar a dicha autoridad la
informacion necesaria y una descripcion suficientemente detallada y precisa de los productos objeto
de la presuntainfraccién para que puedan ser reconocidos (Articulo 250 de la Decision 486).

Podré permitirse a efectos de fundamentar sus reclamaciones al titular de la marca participar
en lainspeccion de las mercancias retenidas. Igual derecho correspondera a importador o exportador
de las mercancias.
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Al redizar la inspeccién, la autoridad nacional competente dispondrd lo necesario para
proteger lainformacion confidencial, en lo que fuese pertinente. (Articulo 251 de la Decision 486)

Cumplidas las condiciones y garantias aplicables, la autoridad nacional competente ordenara
0 denegard |la suspension de la operacion aduaneray la notificaraa solicitante.

En caso que se ordenara la suspension, la natificacion incluird el nombre y direccion del
consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancias, asi como la cantidad de
las mercancias objeto de la suspensién. Asi mismo, notificard la suspension a importador o
exportador de los productos. (Articulo 252 de la Decision 486)

Transcurridos diez dias hébiles contados desde la fecha de notificacion de la suspension de la
operacion aduanera sin que € demandante hubiere iniciado la accién por infraccién, o sin que la
autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensiéon, la medida se levantara y se
procedera al despacho de las mercancias retenidas. (Articulo 253 de la Decision 486) Una vez
determinada la infraccién, los productos con marcas fasficadas, que se hubieren incautado, no
podran ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos
debidamente calificados, o los que cuenten con la autorizacion expresa del titular de la marca
(Articulo 255 de la Decision 486)

Articulo 254: Iniciada la accién por infraccion, la parte contra quien obré la medida podra
presentar oposicion a ésta y el juez competente procedera a modificar, revocar o confirmar la
suspension.

Sin perjuicio de las demés acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podra
ordenar la destruccion o decomiso de |as mercancias infractoras.

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

No existe dentro de la normativa la indicacién precisa de cuanto debe durar un juicio
ordinario para su resolucion hasta sentencia definitiva. No obstante, el Codigo de Procedimiento
Civil dentro de los articulos 338 al 567 regula dicho procedimiento y algunos de ellos puntualizan el
lapso preclusivo de algunas etapas procedimental es, entre otras, contestacion de demanda; promocién
y evacuacion de pruebas;, ejecucion de sentencia; apelacion. Su duracion aproximada es de dos
(2) anos dependiendo de sus distintas instancias.

Por lo que se refiere d costo, éste es variable y dependera de laurgenciay de ladistancia.

Cuando la infraccion esté referida a marcas, transcurridos diez (10) dias hébiles contados
desde la fecha de notificacion de la suspensiéon de la operacién aduanera sin que € demandante
hubiere iniciado la accion por infraccion o sin que la autoridad nacional competente hubiere
prolongado la suspension, la medida se levantard y se procederd a despacho de las mercancias
retenidas.
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18. ¢Estén obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal
caso, en qué circunstancias? ¢Hay disposiciones especiales aplicables a la actuacion de
oficio?

En Venezuela en principio las medidas de oficio por parte de un Tribuna Civil no son
aplicables; las mismas deben solicitarse dentro de un procedimiento judicial. Estas pueden gecutarse
de oficio s en virtud de una accién penal son solicitadas por € Ministerio Pdblico, caso en € cual
esas mercancias deben ser objeto de deposito hasta tanto se determine o no la comisiéon de un hecho
punible. Si estamos frente a un hecho que constituya contrabando, las mismas pueden ser objeto de
destruccion. Estas medidas pueden ser gjecutadas por las autoridades de Resguardo, es decir, la
Guardia Nacional en operativos de contrabando, por supuesto de drogas y por denuncias que en virtud
del Cédigo Pena y de lacomisidn de delitos se hayan practicado.

Es importante sefidlar que segun €l articulo 87 de la Ley Organica de Aduanas corresponde a
la autoridad aduanera la g ecucién de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio en
virtud de un proceso de investigacion por denuncia o demandas, es la autoridad judicia 1a competente
paradictarlas.

19. Sirvanse describir las medidas cuya adopcion puede ser ordenada por las autoridades
competentesy loscriterios que regulen su aplicacion.

Propiedad Industrial

Se pueden solicitar todas las medidas que a continuacion se sefialan de conformidad con el
articulo 241 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

- cese de |os actos que constituyen lainfraccion;

- indemnizacién de dafios y perjuicios;

- retiro de los circuitos comerciales;

- prohibicion de importacién o exportacion;

- adjudicacién en propiedad de los productos;

- destruccion de los productos;

- cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado;

- publicacién de la sentencia condenatoriay su notificacion alas personas interesadas a
costa del infractor.

Derecho de Autor

De acuerdo a articulo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor y lo establecido en €
articulo 56 del Decision 351 del Acuerdo de Cartagena, se podran acordar las siguientes medidas:

- secuestro de todo |o que constituya violacién del derecho de explotacion;

- el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotacion
litigioso;

- el cese inmediato de la actividad ilicita; la incautacion, € embargo, decomiso o
secuestro preventivo, segun corresponda, de los egemplares producidos con
infraccion;

- la incautacion, embargo, decomiso 0 secuestro de los aparatos o medios utilizados
paralacomisién del ilicito.

Ademés de lo antes expuesto e Caédigo de Procedimiento Civil establece la posibilidad de
solicitar medidas innominadas previo establecimiento de los supuestos contenidos en el articulo 588
del mismo.
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Ta y como lo establecen tanto el articulo 247 de la Decision 486 en materia de Propiedad
Industrial como el articulo 111 dltimo aparte de la Ley sobre el Derecho de Autor, para la solicitud de
dichas medidas quien la pida debe acreditar su legitimacion para actuar, la existencia del derecho
infringido, pruebas que permitan presumir razonablemente la comisién de la infraccién o su
inminencia.

Pr ocedimientos penales

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

En materia pend y conforme alo dispuesto en el Cadigo Organico Procesal Penal (COPP), la
competencia esté determinada desde € punto de vista territorial de acuerdo a lugar donde e delito o
falta se haya consumado (Articulo 53 del COPP). Los tribunales penales se organizan en cada
circunscripcion judicial en dos instancias. una primera instancia, integrada por tribunales
unipersonales, mixtos y de jurados;, y otra de apelaciones, integrada por tribunales colegiados de
jueces profesionales. El control de lainvestigacion y la fase intermedia estan a cargo de un tribunal
unipersonal que se denomina tribunal de control y la fase de juzgamiento corresponde a los tribunales
dejuicio (Articulo 103 del COPP), en el entendido de que cuando el Cadigo Orgénico Procesal Penal
se refiere a Tribuna o juez de Control, a tribunal o juez de juicio y a tribunal o juez de gecucion,
debe entenderse que se refiere siempre a Juez de Primera Instancia en Funcién de control, juicio o
€jecucion de sentencia, respectivamente (Articulo 104 del COPP).

En el caso que nos ocupa corresponde a los tribunales unipersonales tanto de control como de
gjecucion, € conocimiento de los delitos de propiedad industrial establecidos tanto en el Cadigo
Penal, como en la Ley de Propiedad Industrial y laLey sobre el Derecho de Autor.

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

El Cbdigo Penal establece sanciones alainfraccion de derechos tanto de propiedad industrial
como de derecho de autor. En ta sentido, e articulo 338 del Cédigo Pena establece pena de prision
de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o aterado los nombres, marcas o signos distintivos de las
obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, asi como a quien haya hecho uso de
los nombres, marcas o signos legalmente registrados asi falsificados o aterados, aunque la falsedad
proviniere de un tercero. La misma pena se aplicara a quien hubiere contrahecho o aterado los
dibujos 0 modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos asi contrahechos o alterados
aunque lafalsedad proviniere de un tercero.

El articulo 339 del mismo Cdédigo Penal castiga con prision de uno a doce meses a quien con
el objeto de comerciar haya introducido en € pais y puesto en venta o de cualquier otra manera en
circulacion, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas 0 Signos
digtintivos falsificados o alterados capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o
calidad, s la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en
Venezuela

El articulo 340 del referido Cadigo castiga con prision de quince dias a tres meses a quien
hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos cientificos o aplicaciones
industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su
posicién o empleo 0 en razon de su profesion, arte o industria 'y con prisién de quince dias a seis
meses si larevelacion se ha hecho a algun extranjero no residente en € pais 0 a un agente suyo.
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En el mismo orden de ideas, la Ley de Propiedad Industrial castiga con prision de uno a doce
meses a quien atente contra los derechos ddl legitimo titular o poseedor de una patente, fabricando,
gjecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin €l consentimiento bien
expreso o técito dd titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente y a quien para
perjudicar los derechos o intereses del legitimo poseedor use, fabrique o gecute marcas, modelos o
dibujos registrados u otros que con éstos se confundan (articulos 98 y 99).

Asi mismo, serén castigados con prisén de uno a doce meses quienes designen un
establecimiento como sucursal de otro que tenga denominacién comercial registrada y quien
dolosamente se aproveche de las ventgjas de una reputacion industrial o comercia adquirida por €l
esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la Ley de Propiedad Industrial (articulos 100 y
101 respectivamente).

En materia de derecho de autor se considera delito el empleo sin consentimiento del titular del
respectivo derecho, del titulo de una obra, la comunicacién en forma origina o elaborada integra o
parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras gjenas, textos, fotografias o productos obtenidos
por un procedimiento similar a la fotografia o imégenes impresas en cintas cinematogréficas,
equiparadas a la fotografia, asi como la distribucién de obras del ingenio inclusive g emplares de
fonogramas y la retransmision o emisién no autorizada por los organismos de radiodifusion con
prision de seis a dieciocho meses (Articulo 119 de la Ley sobre € Derecho de Autor).

Asi mismo se castiga con prisién de uno a cuatro afios a quien intencionalmente reproduzca
en formaoriginal o elaborada, integra o parcialmente obras del ingenio, ediciones de obras gjenas o de
textos, o fotografias o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografia, o quien
introduzca en e pais, amacene, distribuya, venda o ponga en circulacion reproducciones ilicitas de
las mismas. (Articulo 120 de la Ley sobre el Derecho de Autor) Con la misma pena se castiga a
quien copie por cuaquier medio, la actuacion de un intérprete o gecutante, un fonograma o emision
de radiodifusion en todo o en parte, o quien introduzca en el pais, almacene, distribuya, venda o ponga
en circulacion dichas reproducciones o copias (Articulo 121 de la Ley sobre € Derecho de Autor).

22. ¢Cuales son las autoridades publicas competentes para la iniciacion de procedimientos
penales? ¢Estan obligadasa iniciarlos por propiainiciativay araiz dereclamaciones?

La autoridad publica en Venezuela competente para la iniciacion de los procedimientos
penales es e Ministerio Publico a cual de conformidad con el articulo 105 del Codigo Organico
Procesal Penal |e corresponde en el proceso penal:

1° dirigir lainvestigacién de los hechos punibles y la actividad de los érganos de palicia
de investigaciones para establecer laidentidad de sus autores y participes,

2° ordenar y supervisar las actuaciones de los érganos de policia de investigaciones en
cuanto serefiere alaadquisicion y conservacion de |os elementos de conviccion;

3P formular la acusacion y ampliarla, cuando haya lugar, y solicitar la aplicacion de la
penalidad correspondiente;

40 ordenar € archivo de los recaudos, mediante resolucién fundada, cuando no existan
elementos suficientes para proseguir lainvestigacion;

50 prescindir, en los casos permitidos por laLey, del gercicio de laaccion pend;
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6° solicitar, cuando corresponda, € sobreseimiento de la causa o la absolucion del
imputado;
7° proponer la recusacién contralos funcionarios judiciales, asi como la de los escabinos
y jurados;
8° gjercer laaccion civil derivadadel delito, cuando asi o disponga este Codigo;
Q requerir del tribunal competente |as medidas cautel ares pertinentes,

10° actuar en todos aquellos actos del proceso que, segun la Ley requieran de su
presencia;

11° gercer los recursos contra las decisiones que recaigan en los juicios en que
intervenga;

12° velar por los intereses de lavictimaen el proceso;

13° requerir del tribunal competente la separacion del proceso del querellante, cuando
éste con su intervencion obstruya reiteradamente la accion fiscdl;

140 las demés que le sean atribuidas por este Codigo u otras leyes.

En efecto el Ministerio PUblico puede iniciar de oficio € procedimiento o hacerlo a instancia
de la parte agraviada. En el caso de los articulos 338 y 339 del Codigo penal los delitos alli
contemplados son de accion publica de tal manera que corresponde al Ministerio Publico iniciar la
accién de oficio, aungue ello no obsta que un particular denuncie € hecho ante el Ministerio Publico o
un funcionario publico de conformidad con el articulo 92 del Codigo Penal.

En los casos referidos en los articulos 340 del Codigo Penal y 98 a 101 de la Ley de
Propiedad Industrial 1a accion no podrainiciarse sino ainstancia de la parte agraviada.

Los delitos establecidos en los articulos 119 a 122 contenidos en € Titulo VII Sanciones
Penales de la Ley Sobre Derecho de Autor sdlo se iniciaran mediante denuncia de la parte agraviada
(Articulo 123 delaLey sobre e Derecho de Autor).

23. ¢Hay particular es que estén legitimados para entablar procedimientos penalesy, de ser
asi, quiénes estan legitimados par a hacerlo?

Los titulares de derechos de propiedad industrial, |os licenciatarios o sus apoderados.

En el caso de derecho de autor puede intentar la accion cualquier titular de uno de los
derechos de explotacion reconocidos por €l propio texto legal, sea titular originario, derivado o por
efecto de la Ley, bien de un derecho de autor, de un derecho afin o de un derecho conexo a derecho
de autor. En este sentido debe entenderse que entre los titulares se encuentran e autor y sus
derechohabientes (bien por transferencia mortis causa o acto entre vivos) conforme a los articulos 5,
29y 50 de la Ley sobre Derecho de Autor, € productor de la obra audiovisua (Articulo 15 de laLey
sobre el Derecho de Autor). De laradiofénica (Articulo 16 de la Ley sobre el Derecho de Autor) o
del programa de computacién (Articulo 17 de la Ley sobre el Derecho de Autor), asi como el patrono
o e comitente, en los casos en que la obra se haya creado bgjo relacion de trabgjo o por encargo
(Articulo 59 de la Ley sobre € Derecho de Autor) en virtud de la presuncién de cesién de los
derechos patrimoniales establecida en los dispositivos pertinentes, € editor o divulgador de la obra
anonima, como representante legal del autor (Articulo 8 de la Ley sobre € Derecho de Autor), €
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fotografo (Articulo 38 de la Ley sobre e Derecho de Autor), € editor de una obra que represente el
resultado de unalabor cientifica (Articulo 36 de la Ley sobre el Derecho de Autor) y el divulgador de
una obra péstuma (Articulo 37 delaLey sobre el Derecho de Autor), estos tres Ultimos como titulares
de derechos afines; y lostitulares de derechos conexos, es decir, |os artistas, intérpretes o g ecutantes
(Articulo 92 de la Ley sobre e Derecho de Autor), los productores de fonogramas (articulos 95 y 96
delaLey sobre el Derecho de Autor) y los organismos de radiodifusion (Articulo 101 de la Ley sobre
el Derecho de Autor), o sus respectivos derechohabientes.

L os socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una personajuridica,
cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan y las asociaciones, fundaciones y otros
entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupacion
se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetracion
del delito (Ordinales 3°y 4° del Articulo 116 del Codigo Organico Procesal Penal).

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

- prision;

- sanciones pecuniarias;

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

- otras medidas.

Prision

Ta y como lo contemplan, la Ley de Propiedad Industrial, el Codigo Pena y la Ley Sobre
Derecho de Autor, existe pena de prision que puede ir segin los casos contemplados en dicha
legidlaciones, de un mes a cuatro afios para castigar las conductas que infringen derechos de
propiedad intelectual .

Sanciones pecuniarias

En efecto ademés de la pena de prision establecida en e Codigo Pena y en la Ley de
Propiedad Industrial se castigacon multa de cincuentaaun mil bolivares

- los que sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la
invoguen como si disfrutasen de ellg;

- los que usen una marca, dibujo 0 modelos industriales sin tener € correspondiente
certificado de registro e indiquen que lamarca, dibujo 0 modelo, estan registrados;

- los que tengan una marca para determinada clase de productos y la apliquen como
marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente; y

- los que en forma dolosa, pretendan mantener como valido un registro que haya
perdido sus efectos de acuerdo con la declaracion publica de la autoridad competente.
En caso de reincidencia, la pena sefialada en el presente articulo se convertira en
prision proporcional. (Articulo 102 delalLey de Propiedad Industrial)

En materia de derecho de autor, la resolucion judicial que declare con lugar la pretension del
cese de la actividad infractora, puede estar acompafiada de una sancion pecuniaria, independiente de
la que se aplique en & ambito penal.
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Es evidente que la sancién de multa es independiente de una eventua condena por
resarcimiento por dafiosy perjuicios.

Confiscacion, decomiso, y destruccion de las mercancias infractoras y de los materiales y
accesorios utilizados para su produccion

El articulo 105 de la Ley de Propiedad Industrial establece que toda sentencia condenatoria
por delito contra la propiedad industrial, se ordenara la destruccién de los elementos que hayan
servido o estuvieren preparados para la comision del delito, asi como los objetos que provengan del
mismo.

En el caso de la Ley sobre e Derecho de Autor, e articulo 97 contempla una accion o
pretension dirigida a obtener la destruccion o retiro de los ejemplares o copias ilicitamente
reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproduccion indebida.

El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destruccion, pero los aparatos
empleados para la reproduccion no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproduccion o
comunicacion diferente de acuerdo a lo estipulado en e articulo 110 de la Ley sobre el Derecho de
Autor.

Excepcionamente, e gemplar no autorizado de la obra, interpretacion o produccion, o €
aparato usado para la infraccion, puede tener un especial mérito artistico o cientifico, supuesto en el
cua el juez no decretard su destruccion y estara facultado para ordenar de oficio su entrega a un
museo publico. Laaccién de remocion y destruccidn deja siempre a salvo la de dafios 'y perjuicios.

Otras medidas

En materia civil, € articulo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor dispone que € tribunal
puede, a solicitud de la parte interesada, ordenar que € dispositivo de la sentencia dictada con motivo
de cuaesguiera de las acciones contempladas en su texto, sea publicado a costa de la parte vencida en
uno o varios periddicosindicados por € juez.

En materia pend, € articulo 124 de la Ley sobre el Derecho de Autor contempla la
posibilidad de que e Juez pueda decretar 1a publicacion por la prensa de la sentencia condenatoria o
absolutoria, acostadel reo o del denunciante, seguin los casos.

De igua forma, el Codigo Pena establece en el articulo 338 como facultativo del juez €l
disponer que la condena se publique en un diario que ellaindique, a costa del reo.

Como medidas correctivas que también pueden solicitarse de conformidad con € articulo 11
de laLey sobre el Derecho de Autor se encuentran el embargo de los proventos que correspondan a
titular del derecho de explotacion litigioso y el secuestro de todo lo que constituya violacion del
derecho de explotacion, medidas estas que sblo pueden decretarse de conformidad con el mismo
articulo cuando se acompafie un medio probatorio que constituya presuncién grave del derecho gque se
reclama, 0 si dicha presuncion surge en la préctica de algunos de los medios probatorios, pero ademés
de las regulaciones especificas que sobre la materia contiene el derecho autora, son sempre
aplicables, por via supletoria las disposiciones del Codigo de Procedimiento Civil, de suerte que las
medidas indicadas no impiden la préctica de otras, como por gemplo, la prohibicién de engenar y
gravar bienes inmuebles, o que se tomen con fundamento a paragrafo primero del articulo 588 del
mismo Cadigo, las providencias adecuadas (medidas innominadas), de existir el fundado temor de que
una de las partes pueda causar lesiones graves o de dificil reparacion a derecho de la otra, dlo
funciona también paralos derechos de propiedad industrial.
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Ademas de todo lo expuesto el Codigo de Procedimiento Civil establece la posibilidad de
aplicar otro tipo de medidas de las establecida en las leyes, previo cumplimiento de determinados
requisitos denominadas medidas innominadas. (Articulo 588)

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

La reforma del antiguo Codigo de Enjuiciamiento Criminal por el nuevo Codigo Orgénico
Procesal Penal verso entre otras cosas en el disefio de un nuevo procedimiento penal que garantizara
los principios de dualidad, audiencia, igualdad, celeridad procesal, oficiaidad, oportunidad y
legalidad entre otros, principios estos ademés de orden constitucional.

En este sentido € principio de dualidad se refiere ala existencia de dos partes en € proceso
€en posiciones contrapuestas. acusador y acusado donde €l juez actta como un tercero imparcial.

El de audiencia (“Audiatur et altera pars’), nadie puede ser condenado sin ser oido, pero esto
no significa que funcione sélo para €l acusado, también & acusador debe ser oido bien cuando
formule su imputacién o cuando solicite una resolucion jurisdiccional, es e caso de la préctica
anticipada de pruebas irrepetibles (Articulo 316), la decision sobre la apertura a juicio (Articulo 334)
y el debate en el juicio oral (Articulo 347 y s.s.) todos del Cddigo Orgéanico Procesal Penal.

El de igualdad supone que las partes dispongan de los mismos derechos, oportunidades y
cargas paraladefensa de sus intereses.

El de oficialidad a través de estos se obtiene la ventgja, desde la perspectiva de los intereses
publicos, de controlar la persecucion pena a través de 6rganos estatales naturalmente diferentes, que
deberan ocuparse de aquellay del enjuiciamiento.

Los de oportunidad y legalidad: el de oportunidad se contrapone a de legalidad, segin este
ultimo el Ministerio Publico estara obligado a gercitar la accién por todo hecho que revista los
caracteres de delito, siempre que de la investigacion practicada resulten elementos de cargo
suficientes para mantener la acusacion.

El principio de oportunidad se concreta en constituir una excepcion a de legalidad. Supone
la posibilidad de abstenerse de perseguir determinadas conductas delictivas, o de suspender €l
procedimiento en curso, con o sin condiciones para ello, 1o cua en e derecho anglosajon se traduce
en las figuras del "plea of guilty”, confesion dirigida a evitar € juicio, y del "plea bargaining”,
negociacion entre € fiscal y e imputado que supone pactar la acusacion con toda su extension y, de
este modo, reducir o mutar a conveniencia, S es el caso, € hecho penal en si mismo considerado.

Es de acuerdo a estos principios que la reforma del proceso pena en Venezuela se encamina
hacia la agilizacion y modernizacién de los procesos, pero mal puede sefidarse un tiempo preciso de
la duracion del proceso o los costos, pues ello dependerd en gran medida del monto de los bienes
objeto delitigio y de la estimacion de los dafios ocasi onados bien por lucro cesante o dafio emergente,
lo cual es particular en cada caso. En agunos casos en la fase preparatoria e investigativa donde ya
ha sido posible la identificacion del presunto indiciado, el Ministerio Publico puede demorar seis
meses y solicitar una prérroga a los fines de conseguir e ementos parala solicitud del enjuiciamiento.

Ademés y en funcion de la celeridad procesal y de la eficacia de la justicia es posible para e
agraviado gercer la accion civil por dafios y perjuicios derivada del ddlito, la cual ademas puede ser
apreciada y decidida por el Juez Penal, opcion ésta que tiene € titular y que contribuye a la
agilizacion del procedimiento y a la satisfaccion de su derecho. Este es e espiritu de la accion por
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dafios y perjuicios contemplada en el Articulo 1185 del Codigo Civil Venezolano y los articulos 241
literal b) y 243 de la novissima Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones, asi como |o
dispuesto en nuestra legislacion ya contemplado en otras partes del cuestionario.



