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Respuestas de Australia

l. RESPUESTAS A LAS CUESTIONES DE LA LISTA

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.

Con arreglo alaL ey de patentes, laL ey demarcas defébricao decomercioy laL ey dedibujos
y modelos industriales, & Tribunal Federal de Australiay los Tribunales Supremos de los Estados
y Territorios de Australia tienen jurisdiccion sobre las cuestiones que surjan en virtud de las citadas
leyes. Con arreglo alaLey del derecho de autor, tienen jurisdiccion sobre las cuestiones que surjan
de lamisma el Tribuna Federa o cuaquier otro tribuna competente.

Conoce de | as apel aci ones que seinterpongan contralas decisiones delos Tribunal es Supremos
el Tribunal Federal en pleno o, si se concede permiso especial para ello, e Tribuna Supremo de
Austrdia.

2. ¢Qué personas estén legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intdectual? ¢Como
pueden estar representadas esas personas? ¢Hay disposiciones que prescriban la compar ecencia
personal obligatoria del titular del derecho ante @ tribunal?

El procedimiento por infracci én puede ser entablado por € titular del derecho deautor, € titular
deunalicenciaexclusivao d artistaintérprete o gecutante, con arreglo alaL ey del derecho de autor;
por d titular de una patente o d titular de una licencia exclusiva, con arreglo ala Ley de patentes,
por € titular o usuario autorizado de una marca de fabrica o de comercio, con arreglo ala Ley de
marcas de fébrica o de comercio; o por € titular del dibujo o modelo, con arreglo alaLey de dibujos
y modelos industriales.

Las empresas y las personas individuales tienen derecho a hacerse representar por abogados
enlos procedimientosjudicia esdee ercicio desusderechos de propiedad intel ectual, y por reglagenera
hacen uso de ese derecho de representacion. Las personas individuales pueden comparecer por si
mismas. No se prescribe la comparecencia del titular del derecho ante e tribunal, a menos que sea
citado para prestar declaracion.
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3. ¢Qué 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?

Los tribunales estan facultados para ordenar que les sean presentados documentos, en virtud
de sus poderes insitos u otorgados por laley. Existen, ademés, en varias de las |eyes sobre propiedad
intelectual, disposiciones quereiteran esafacultad. Asi por geemplo, en el parrafo 2) del articulo 122
delaLey de patentes de 1990 se estipula que, a peticién de cualquierade las partes, € tribuna puede
ordenar, seguin estime oportuno, lainspeccion de cuaquier objeto en cuaquier vehiculo, buque, aeronave
olocal, y puede, con respecto a dichainspeccién, imponer |las condiciones o dar |as instrucciones que
estimeadecuadas. L osmandamientosdeaportaci on depruebasse utilizan con frecuenciaen|osprocesos
civiles, con inclusion de los relativos a cuestiones de propiedad intelectual .

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

En virtud de las facultades del tribunal, la parte tiene derecho a obtener respuestas a pliegos
de preguntas (por escrito) y aexaminar (araiz de la aportacién ordenada) todos |os documentos que
no tengan carécter reservado. El carécter confidencial se protege como sigue:

- laparte que deba presentar documentos o responder a pliegos de preguntas sélo podra
facilitar documentos o responder a preguntas que sean pertinentes al litigio;

- el tribunal puede, a su discrecion, limitar las preguntas, decidir que una persona no
esti obligada a responder a preguntas o negarse a ordenar que sean presentados
documentos que contengan informacion confidencial o secreta;

- el tribuna puede disponer que el derecho a examinar los documentos quede limitado
a determinadas personas, como por gemplo representantes legales o peritos.

El tribuna puede exigir que le sean presentados documentos que se alegue son de caracter
reservado o confidencia, con e fin de comprobar dicho carécter.

Paramayor detale pueden verse las respuestas de Audtrdia alas preguntas de los Estados Unidos
acerca de la proteccion de la informacion confidencial (pregunta 6), en € marco del examen de la
legislacion sobre patentes, esquemas de trazado de | os circuitos integrados, informacion no divulgada
y control de las préacticas anticompetitivas en | as licencias contractuaes, que tuvo lugar en e Consgjo
de los ADPIC en mayo de 1997.2

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

- mandamientos judiciales;
- ordenes de resarcimiento de dafios y perjuicios, con inclusion de la reparacion

por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los
abogados;

2La respuesta a la pregunta 6 de los Estados Unidos en esa ocasién puede verse en € documento
IP/C/W/66/Add.1. Unatranscripcion completa de las preguntas formuladas a Augtraliay las respuestas facilitadas
en e examen en cuestion se distribuird en su momento en la serie de documentos |P/Q3/-.
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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;

- otras medidas.

El tribunal, a amparo de lo dispuesto en laLey del derecho de autor, en la Ley de patentes,
en laLey de marcas de fabricao de comercioy en laLey de dibujosy modelos industriales, asi como
también en virtud de su jurisdiccién general, puede otorgar reparacion de lainfraccion bagjo laforma
de un mandamiento cautelar o definitivo y, a opcion del demandante, una indemnizacion por dafios
y perjuicios 0 una participacion en los beneficios. En virtud de su jurisdiccion generd, € tribunal
esté facultado para condenar a una parte a pago de las costas de la otra.

L os tribunales siguen la norma de que pueden dictar un mandamiento cautelar si juzgan que
existe un grave problema pendiente de decision, si € riesgo de perjuicios que recaeria sobre €
demandante si no se dictase e mandamiento seria mayor que e que recaeria sobre el demandado si
se dictase, y también si e demandante se compromete a compensar a demandado en el caso de que
el tribunal decida posteriormente que no estaba justificado € mandamiento. Puede dictarse un
mandamiento permanente cuando € demandante pruebe la infraccién.

La concesion de indemnizacion por dafios y perjuicios en casos de infraccion viene prevista
en las Leyes del derecho de autor, de patentes, de marcas de fabrica o de comercio y de dibujos 'y
modelosindustriales. Lostribunal estienen ampliasfacultades paraconceder indemnizacionespor dafios
y perjuicios o, si e demandado lo prefiere, una participacion en los beneficios. Con arreglo alaLey
del derecho de autor, € demandante no puede recibir compensacion por dafios y perjuicios s lainfraccidn
no fue dolosa, pero tiene derecho aun asi a participar en los beneficios. Laindemnizacion por dafios
y perjuiciosabarcapor lo general larecuperacion delas pérdidas comercia es conexas conlainfraccion,
y la decision de otorgar la indemnizacion ira acompafiada generalmente de una orden de pago de la
totalidad o parte de las costas legales y judiciaes ocasionadas por €l litigio.

Las disposiciones de la Ley del derecho de autor y las de la Ley de marcas de fébrica o de
comercio permiten la confiscacion de los productos o gemplares infractores 'y (en € caso de la Ley
del derecho de autor) la de los instrumentos utilizados para producirlos, asi como la entrega de los
productos, g emplaresoinstrumentosal titular del derecho, d titular delalicenciaexclusivao a artista
intérprete o gjecutante, o ladestruccion de aquéllos. Existe también unadisposicién acercadel destino
gue debe dar el servicio de aduanas australiano alos productos o gjemplares confiscados. No constan,
ni enlal ey dedibujosy model osindustriaesni enlade patentes, disposi cionesconcretasqueprescriban
laentrega. Sin embargo, los tribunales tienen la facultad discrecional insita (o establecida por laley)
de ordenar alos demandados que entreguen los productos fabricados en contravencién de los derechos
del demandante. LaLey de marcas de fabrica o de comercio tipifica como delito la fabricaciéon o
posesion de troqueles, etc., con € fin de utilizarlos para cometer delitos en materia de marcas.

EnlaL ey del derecho deautor y enladedibujosy model osindustria es se estipulalaconversion
y retencion de los productos infractores. Ello significa que € titular del derecho de autor puede
considerar como propios los productos constitutivos de la infraccion y los articulos utilizados para
fabricarlos. Esa disposicion serd modificada por la Ley del derecho de autor en e sentido de hacer
facultativa tal reparacion. Se ha recomendado que desaparezca tal disposicion de la Ley de dibujos
y modelos industriales. La reparacion en cuestion puede aplicarse Unicamente cuando la infraccion
tuvo lugar con claro conocimiento delamismapor partedd infractor. Por otraparte, laL ey del derecho
de autor permite que se pida unaindemnizacion por dafiosy perjuicios adicionales, cuya cuantia habra
de ser determinada por €l tribuna a evaluar la flagrancia de la infraccién del derecho de autor.
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EnlaLey demarcasdefabricao de comercio sedispone quee tribuna podradar instrucciones
acercadel destino que debadarse alos productos fal sificados que hayan sido confiscados por €l servicio
de aduanas australiano. Con arreglo a la Ley del derecho de autor, si € tribuna decide que los
gemplares sean confiscados por e Estado, € destino que se dé a éstos sera € prescrito en la
reglamentacion pertinente o € que indique e Contralor de Aduanas.

6. ¢Enquécircunstanciasestan facultadas, en su caso, lasautoridadesjudicialesparaordenar
al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan
participado en la produccién y distribucion delos bienes o servicios respecto de los cuales se haya
determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribucion?

Los tribunales tienen facultades, insitas y conferidas por la ley, para ordenar a demandado
que facilite informacion en respuesta a preguntas del demandante. Con arreglo a pérrafo 1) del
articulo 143 de la Ley de marcas de fébrica o de comercio, € Contralor del servicio de aduanas de
Austraiapuedepedir al importador o al agente de éste que presente documentos rel ativosal os productos
o que facilite informacion acerca del nombre y direccion de la persona que efectud la consignacion
de los bienes o fue destinatario de la misma.

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 correctoras' les son aplicables?

En la Ley del derecho de autor y en las de patentes, de marcas de fabrica o de comercio y
de dibujos y modelos industriales, se dispone que podra pedirse indemnizacion de dafios y perjuicios
y un mandamiento judicial en caso de amenazas infundadas de procedimiento judicial.

Por regla generd |os mandamientos cautelares solo se dictan si € demandante se compromete
en cuanto adafiosy perjuicios. Si sedecidiereen el proceso quee mandamiento sedictdindebidamente,
el tribuna puede condenar a demandante aindemnizar dafiosy perjuicios a demandado con arreglo
adicho compromiso. Si ladecision en € sentido de que e mandamiento se dictd indebidamente fuere
adoptada en apelacion, € tribuna de apelacion tendré la facultad general de dictar condena en costas
afavor de la parte ala que se impuso € mandamiento.

Si seinterpone una accioén evidentemente infundada contra una personay ésta sufre perjuicios
por €lo, la persona en cuestion puede entablar procedimiento y, si tiene éxito, recibir indemnizacion
de dafios y perjuicios por utilizacion abusiva de un procedimiento judicial. La Ley del derecho de
autor y lasde marcas de fabricao de comercio, de patentesy de dibujosy model osindustriales disponen
también que si un tribuna decide, en un litigio resultante de una confiscacion en frontera, que la
importacion no era constitutiva de infraccion y que e demandado sufrié dafios y perjuicios por obra
de dicha confiscacion, € tribuna puede condenar a quien formulé objeciones a la importacion (que
serdel demandanteen el proceso) aque pague unaindemnizacion por |os dafiosy perjuicios ocasionados
desde lainiciacion del proceso.

Con arreglo ala Ley del derecho de autor y ala Ley de marcas de fébrica o de comercio,
el Estado no es responsable de | as pérdidas o dafios que sufra una persona por obra de la confiscacion
o fata de confiscacién o por e despacho de giemplares o productos. Los profesionales juridicos y
los abogados especi dizados en patentes no estaran sujetos areclamacionesjudiciaespor |0 querespecta
alasactividades por elloslevadas acabo en su capacidad profesiona por cuentade un cliente. Existen
medi dasdisciplinarias que son aplicablescuando di chasactividades contravienenlasnormasde conducta
profesional. Ademés, puede entablarse juicio contra los funcionarios, en su capacidad persond, si
sus medidas no fueron adoptadas de buenafey en el gercicio de sus funciones legitimas o se adoptaron



IP/N/6/AUS/1
Péagina 5

sin autorizacion legd. En la préctica, e Estado indemniza a los funcionarios si actuaron de buena
fe y en cumplimiento de sus deberes.

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

El costo y la duracion de los procedimientos judiciales dependen de la naturaleza del litigio
y de lajurisdiccion en que se tramite. Varian mucho, por consiguiente, € costo y la duracion, y son
dificiles de cuantificar.

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.

Ni en lalegislacion australiana sobre el derecho de autor ni en lareferente a patentes, marcas
defébrica o de comercioy dibujosy modelosindustriales, figuran disposiciones sobre procedimientos
administrativos acer cadel os aspectos substantivos o delosremedios en caso deinfraccion. Conarreglo
alaley de patentes, asi como alaLey de marcas de fébrica o de comercioy alaLey de dibujosy
modelos industriaes, las apelaciones en virtud de dichas leyes y sobre cuestiones de derecho contra
decisiones del Comisionado o del Secretario deben interponerse ante los tribunales. Las decisiones
administrativas se refieren d registro y no a las infracciones.

M edidas provisionales

a) Medidas judiciales

10. Sirvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopcion puede ser ordenada
por las autoridades judiciales, asi como e fundamento juridico de esa facultad.

Los tribunales pueden dictar providencias o autos preventivos, entre los que figuran los
mandamientos cautelares, 1os interdictos Mareva y los mandamientos Anton Piller. El fundamento
juridico de esafacultad seindicaen larespuestaalapregunta5. Losinterdictos setramitan ainstancia
del demandante ante e tribuna competente.

El interdicto Mareva y el mandamiento Anton Piller se establecieron en virtud del precedente
en lajurisprudenciainglesa. El interdicto Mareva tiene por objeto impedir, antes de que d tribuna
dicte sentencia, todo movimiento de los activos del demandado que pueda servir para dudir la
indemnizacién por dafios que pueda imponer € tribunal. El interdicto Mareva puede concederse si
el tribunal estima que, de no hacerlo, sufriria perjuicio la accion del demandante y que es justa 'y
conveniente su concesion, habida cuenta de los intereses del demandante y del demandado. El
mandamiento Anton Piller autoriza a demandante a registrar los locales del demandado en busca de
documentacion o pruebas que demuestren la infraccion. Se dicta ese mandamiento cuando existen
vehementes indicios prima facie, son graves los dafios a que podria verse expuesto €l demandado y
existe una decidida posibilidad de que, de no dictarse, los productos o ejemplares sean destruidos por
el demandado. Existen varias condiciones parala gjecucion del mandamiento y el consiguiente trato
del materia incautado, con € fin de evitar posibles injusticias al que pueda venir a ser demandado.

Los interdictos surten efecto hasta e proceso o hasta nueva orden, excepto cuando sean
provisionaes y obliguen a demandado hasta una fecha determinada.
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Todas estas medidas se basan o bien en la jurisdiccion del tribuna en equidad o bien en una
autorizacion legislativa expresa.

11. ¢En quécircunstancias puede or denar sela adopcion de esas medidasinaudita altera parte?

El mandamiento Anton Piller puede, por su propia naturaeza, ser dictado ex parte. En caso
de urgencia, puede decretarse un interdicto ex parte. Todas las medidas de esa naturaeza exigen,
casi sin excepcion, que e asunto regrese al tribuna para su ulterior consideracion en una fecha
determinada.

12. Sirvanse describir @ procedimiento principal parainiciar € 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 intereses legitimos del demandado.

Véase la respuesta a la pregunta 10. Por regla genera, los tribunales se muestran reacios a
utilizar estetipo de medidas, sobretodo si setratadeinterdictos Mareva o mandamientos Anton Piller.
Se exige habitua mente paratomar esas medidas la presencia dd abogado del demandante, cierto preaviso,
aunque sea limitado, de la presencia en los locales de terceros, y los requisitos de que se identifiquen
los documentos en cuestion (cuando se alega, por giemplo, que los documentos estén excluidos de la
obligacion de presentarlos, como ocurre con |os que estén en poder de abogados parafinesdeun litigio)
y que se guarden por separado para que € tribuna decida mas adelante cudl es su caracter.

13. Sirvanse indicar cuéles son las disposiciones que rigen la duracién y e costo de los
procedimientos, y facilitar datos acerca de la duracion real y e costo de éstos.

Véase la pregunta 8. La norma genera en Austraia es que sea condenado en costas quien
pierde e pleito. Es decir, que la parte que gana se beneficia del pago de sus costas por la que pierde.
Esa normagenera admite variaciones, segun las circunstancias, ya seaparaincluir los honorarios del
abogado o para no admitir en todo o en parte la cuantia reclamada. Con arreglo a reglamento del
Tribunal Federal, cuando el juez estima que un proceso entablado ante dicho Tribunal debiera haberse
entablado en untribunal inferior, puedelimitar las costas pagaderas por |aparte condenadaque ocasiond
la otra parte. Esa norma no acanza a la modificacion de la indemnizacion concedida por dafios y
perjuicios, sino tan sdlo a las costas judiciaes.

b) Medidas administrativas

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

Todas las medidas provisionaes de carécter administrativo que guardan relacidn con las medidas
en frontera son de la competencia del servicio de aduanas de Australiay se indican seguidamente.

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 también
recurrir aese procedimiento en relacion con mer cancias que entrafien infracciones delos der echos
de propiedad intelectual distintas de las que entrafian las mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas o las mercancias pirata que lesionan e derecho de autor, en e sentido del
Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de pagina al articulo 51). Sirvanse indicar, juntamente
con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento
(mercancias de otro Miembro de una unidn aduanera, mercancias en transito o importaciones
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de minimis). ¢Es aplicable e procedimiento a las importaciones de mer cancias colocadas en €l
mercado de otro pais por € titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancias
destinadas a la exportacion?

El parrafo 7) del articulo 135 de laLey del derecho de autor hace posible que € servicio de
aduanas de Australia confisgque los g emplares importados de material objeto del derecho de autor s
fue notificada @ Contralor General de Aduanas una objecién ala importacion de dichos g emplares.
L osejemplares en cuestion han de ser obras, grabaciones sonoras, pelicul as cinematogréficas, ediciones
publicadas y grabaciones de materia objeto de radiodifusion. No estan sujetos a confiscacion los
gjemplares importados para uso persona exclusivamente.

El articulo 131 delaL ey de marcas de fabricao de comercio permite que el servicio de aduanas
de Australia confisgue y se haga cargo de los productos importados en Austraia si éstos infringen o
parecen infringir una marca de féorica o de comercio registrada. Quedan exentas de esa disposicion
las importaciones de minimis.

L a confiscacién por la aduana de |os productos que entrafien infraccion no esta prevista ni en
la Ley de dibujos y modelos industriales ni en la Ley de patentes.

LaLey del derecho de autor permite prohibir las importaciones paralelas de materia sujeto
a derecho de autor. Existen ciertas disposiciones especiales acerca de los libros. No estan sujetos
a derecho de importacion los libros publicados a partir de 1991 y que no hayan sido publicados por
primeravez (es decir dentro de los treinta dias siguientes ala primera publicacion) en Australia. No
existen medidas en frontera por 10 que respecta a las exportaciones.

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 (articulo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duracion de la
suspension (articulo 55). ¢Como se han aplicado los articulos 53 (fianza o garantia equivalente),
56 (indemnizacion al importador y al propietario de las mercancias) y 57 (derecho de inspeccién
e informacion)?

En virtud del parrafo 1) del articulo 132 de la Ley de marcas de fébrica o de comercio y del
parrafo 2) del articulo 135 de la Ley del derecho de autor, la autoridad competente es el Contralor
(o Principa Funcionario Ejecutivo) del servicio de Aduanas, que esquien administralal ey de aduanas
de 1901.

Parainiciar € procedimiento de confiscacion de egemplares o productos falsificados, € titular
del derecho de autor, de la licencia exclusiva o de la marca de fébrica o de comercio, o € usuario
autorizado (el objetor) debe presentar al Contralor de Aduanasunanotificaci én por escrito desu objecion
alaimportacion y adjuntar ala mismalos documentos exigidos. La notificacion conserva su validez
por dos afios a partir de la fecha en que se formula. El Contralor no puede confiscar los gemplares
o productos si € titular del derecho de autor, de lalicencia exclusiva o de la marca de fébrica o de
comercio, 0 € usuario autorizado, no ha constituido una fianza por 10 que respecta a los gastos que
puedan ocasionarse a Estado.

Con arreglo ala Ley de marcas de fabrica o de comercio, € Contralor puede confiscar 10s
productos que entrafien infraccion fabricados fuera de Australia e importados en Australiay que estén
sujetos a control de las aduanas en virtud de la Ley de aduanas de 1901. De modo andlogo, y con
arreglo ala Ley del derecho de autor, e Contralor Genera puede confiscar giemplares s le fue
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presentadaa Contralor unanotificacion de objeciony si los g emplares se van aimportar en Austrdia
parafines de comercio o con otrafinalidad que resulte perjudicial paradl titular del derecho de autor.

Si los productos llevan una marca de fébrica o de comercio que, ajuicio del Contraor, sea
idéntica o engafiosamente similar a otra que haya sido notificada, y se trata de productos de la clase
de aquellos paralos que seregistré lamarca, € Contralor podra confiscar [os productos en cuestion,
amenos gue se haya cerciorado de que no hay motivos racionaes para creer que se ha cometido una
infraccion.

Unavez confiscados los productos o g emplares, € Contralor debe hacer una notificacion por
escrito a objetor y a importador o propietario de los ggemplares o productos confiscados, en la que
identifique los ejemplares o productos y declare que fueron confiscados.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de marcas de fébrica o de comercioy enlaLey
del derecho de autor, debe hacerse constar en la notificacién que los productos o gemplares seran
entregados a propietario o importador designado, a no ser que € objetor gercite una accion por
infraccion, y lo notifique asi a Contraor, dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion
0, si & Contralor ampliare ese plazo, dentro del plazo asi ampliado.

Con arreglo a parrafo 1) del articulo 143 de la Ley de marcas de fébrica o de comercio, s
los bienes han sido confiscados y e Contralor llega a la conclusion de que ha habido utilizacion
fraudulenta de la marca de fébrica o de comercio, podra éste pedir al importador de los productos o
a un agente de dicho importador que presente documentos relativos a los productos y que facilite
informacion acerca del nombre y direccion de la persona que consignd los productos con destino a
Australiay acerca del nombre y direccion de la persona a quien iban consignados los productos en
Austraia. El hecho de no responder aesa peticion constituye delito punible, unavez dictada sentencia
condenatoria, con pena de privacion de libertad por seis meses como méaximo.

Si no se gercita accion por infraccion dentro del plazo sefidado, € Contralor debe entregar
los gemplares o productos confiscados a su importador o al propietario designado. De conformidad
conlo dispuesto enlaL ey demarcasdefabricao decomercio, el Contralor puedeentregar los productos
confiscados d propietario designado de éstos en cualquier momento anterior alaexpiracion del plazo
degjerciciodelaaccion, si haaparecido, después delaconfiscaci on delosproductos, nuevainformacion
gue demuestre queno hay motivosracionales paracreer quefueobjeto deinfraccionlamarcanotificada,
y d titular de la marca no ha gercitado accion por infraccion. Con arreglo alaLey del derecho de
autor, e Contralor puede permitir que €l objetor o € importador inspeccionen y obtengan unamuestra
de los g emplares confiscados.

Al decidir sobre lainfraccion, e tribuna puede ordenar que sean entregados a importador
o al propietario designado los gemplares o productos confiscados, con sujecién alas condiciones, en
su caso, que € tribunal estime oportuno imponer, u ordenar que pasen a la propiedad del Estado los
productos confiscados. Conforme alo dispuesto en laLey del derecho de autor y enlalL ey de marcas
de fébrica o de comercio, s € tribuna decide que no hubo infraccion y el propietario designado o
el demandado en la accién han sufrido pérdidas o dafios y perjuicios, puede condenarse a objetor a
pago de una indemnizacion.

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 d periodo de validez de las decisiones de las autoridades competentes por las que se
suspende € despacho de las mercancias para libre circulaciéon?
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L as prescripciones en cuanto a plazos en materia de confiscacidn y de acciones por infraccion
se dgan indicadas supra. El titular del derecho de autor o de la licencia exclusiva o de la marca de
fébricao de comercio debe gercitar laaccidn por infraccion con respecto alos ejemplares o productos
confiscados, y hacer la correspondiente notificacion a Contralor, dentro del plazo de 10 dias contados
desdelanatificacion del Contral or, amenos que se hayaobtenido prorrogadedicho plazo. Laprérroga
no puede ser por més de 10 dias hébiles.

En virtud de lo dispuesto en laLey del derecho de autor y en la Ley de marcas de fébrica o
de comercio, si, una vez transcurridas tres semanas desde que se gercitd la accion, € tribuna no ha
dictado orden que impida la entrega de los gjemplares o productos confiscados, € Contralor podra
entregarlos. S segercitalaaccion por infraccion, e tribunal puedeordenar laentregadelosejemplares
0 productos confiscados en cualquier momento gque estime oportuno.

18. ¢Estén obligadaslas autoridades competentesaactuar por propiainiciativay, en tal caso,
en qué circunstancias? ¢Hay disposiciones especiales aplicables a la actuacién de oficio?

No existe disposicion alguna que establezca la actuacion de oficio. Todas las acciones deben
ser entabladas por el titular del derecho de autor o de lalicencia exclusivao por € titular del derecho
depropiedadindustria (o, endeterminadascircunstancias, e usuario autorizado deunamarcadefébrica
0 de comercio). Con arreglo alaLey del derecho de autor, no pueden ser confiscados gemplares
ano ser qued titular del derecho o delalicenciaexclusivahaya notificado su objecion alaimportacion
deaquéllos. Con arreglo alaLey de marcas defabricao de comercio, € Contralor no puede confiscar
los productos a no ser que éstos lleven una marca idéntica o similar a una marca con respecto a la
cual se haya notificado una objecién.

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

El servicio de aduanas de Australia no esta facultado para otorgar remedios en casos de
infraccion. El servicio de aduanas puede confiscar 10s g emplares constitutivos de la infraccién o los
productos falsificados y darles e correspondiente destino, si € importador perdi6 e derecho adichos
giemplares o productos (Ley del derecho de autor) o por decision de un tribunal. Todos los remedios
son objeto de decisién por los tribunales.

Procedimientos penales

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

Tienen jurisdiccidn en los procesos penaes por infraccion de los derechos de propiedad intel ectud
los Tribunales Supremos de los Estados y Territorios de Australia, € Tribunal Federal y € Tribunal
Supremo deAustralia, y (ademas, cuando setratadelal ey del derecho deautor) cualquier otrotribunal
competente. Segun disponen la Ley de patentes, laLey de marcas de fébrica o de comercioy laLey
dedibujosy modelosindustriales, |osprocesos deben entablarseen uno delos Tribuna esdel os Estados.
Segun lo dispuesto enlaL ey del derecho deautor, 10s procesos pueden entablarseen €l Tribunal Federa
0 en cuaquier otro tribunal competente.

21. ¢En relacion con quéinfracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué derechos
de esa naturaleza se prevé la aplicaciéon de procedimientos y sanciones penales?

En virtud de la Ley del derecho de autor constituye delito 1o siguiente:
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- la fabricacion para venta o aquiler, la importacion o distribucion comercia de
gjemplares para fines de comercio o con cualquier otro acance que afecte de modo
perjudicia d titular del derecho de autor, a sabiendas de que se trata de infracciones;

- encontrarse en posesion de tales gjemplares para fines comerciales;

- encontrarse en posesion de equipo que se sabe que se utiliza para hacer g emplares
constitutivos de infraccion;

- hacer quetengan lugar interpretaciones o g ecuciones de unaobra, peliculao grabacion
sonora en un lugar publico, asabiendas de que lainterpretacion o g ecucion constituye
una infraccion;

- anunciar €l suministro de copias de programas informéticos que se sabe constituyen
una infraccion.

LaL ey de marcas de fébricao de comercio preveé procedimientos pendes en casos de fdsificacion
de unamarcaregistrada, aplicacion falsade unamarcaregistrada, fabricacion y posesion de troqueles
u otrosinstrumentos parasu utilizacion en laperpetracion deun delito, y ventade productos con marcas
falsas.

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

La Policia Federal y las policias de los Estados y del Territorio del Norte australianos tienen
asu cargo laindagacion de los presuntos delitos con respecto ala L ey del derecho de autor o alalLey
de marcas de fébrica o de comercio, tanto si han recibido denuncias como si no. La decisién acerca
desi seformulao no acusacién por € presunto delito compete a Fiscal Genera o a quien desempefie
funciones andlogas en los Estados o Territorios. En lapréctica, lamayor parte de las investigaciones
policiales resultan de denuncias y de informacion recibida.

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

Véaselapregunta22. Losparticularespuedeniniciar procedimientospenaes, si bienlaFiscdia
puede hacerse cargo de la acusacion y proseguirla o abandonarla

24. Sirvanseindicar, por categorias de derechosde propiedad intelectual y tipos deinfraccion
Si es nhecesario, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponer se:

- prision;
- sanciones pecuniarias;

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

- otras medidas.
Con arreglo alaLey del derecho deautor, las sanciones oscilan entre unamultade 500 délares

australianos como méximo, para ciertos delitos cometidos por primeravez por unapersonaindividual,
y unamulta de 250.000 ddlares austraianos como méximo para un delito cometido por segunda o ulterior
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vez por una persona juridica. A las personas individuales puede imponérseles una multa de
50.000 ddlares australianos como méximo. Las sanciones en virtud de la Ley del derecho de autor
abarcan también la prisién por periodos de entre seis meses y cinco afos.

Con arreglo alalLey de marcas de fabrica o de comercio, seimponen sanciones penales por
lafasificacion demarcasregistradas, lafa saaplicacidn demarcasregistradas, lafabricaciony posesion
de troqueles u otros instrumentos para su utilizacion en la perpetracion de un delito, y la venta de
productos con marcas falsas. Las penas con que se sancionan esos delitos consisten en multas, que
[legan como maximo a 50.000 ddlares australianos, o prision por dos afios como méximo, o ambos
tipos de pena.

Conforme alo dispuesto en laL ey de marcas defébricao de comercio, si se decomisan bienes,
pasando su propiedad a Estado, € destino que se dé alos mismos serd e que indique € Contralor,
y conformealal ey del derecho deautor & quedispongan losreglamentoso el queindiquee Contraor
de Aduanas.

Con arreglo alaLey del derecho de autor, puede ordenarse la destruccién de los giemplares
constitutivos de infraccion o de los materiales utilizados para fabricarlos, o su entrega d titular del
derecho de autor, o que se les dé otro destino.

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

Como siempre, laduraciéon y € costo de los procedimientos depende del proceso judicial, de
lanaturalezade cadacaso y del volumen detareas que pese sobre d tribuna en que setramitad litigio.

I. INFORMACION ADICIONAL

Demaés legislacion v acciones a que puede acudir se par a hacer observar los der echos de propiedad
intelectual

En muchos de los casos en que se gercita una accion civil con respecto ainfracciones de los
derechos de propiedad intelectua, los demandantes alegan también que ha habido infraccion de otros
derechos, ya sean de common law o, con mayor frecuencia, otorgados por laLey de précticas comercides
de 1974 (LPC).

La LPC congtituye la legislacion antitrust de Australia Contiene ademés una serie de
disposiciones protectoras del consumidor, encaminadas asancionar con penas lacreacion, en e ambito
comercia, de representaciones engafiosas 0 que puedan inducir a error, asi como a prohibir, en su
articulo 52, las conductas engafiosas 0 que puedan inducir a error.

La aplicacion de ese articulo se ha hecho extensiva a casi todos los dmbitos de la conducta
de mercado en Australia, y existe ya un amplio cuerpo de jurisprudencia, que va en aumento. La
conducta que se prohibe es la que es 0 serd probablemente engafiosa o conducente aerror. Ello hace
posible que € tribuna decida acerca de si la conducta que se ha seguido 0 que se intenta seguir esta
0 estaria prohibida en virtud de la LPC. El éxito de una accion gercitada a amparo de la LPC no
depende de que se pruebe que tuvo lugar un engafio en laredidad, o que aguien fue efectivamente
inducido a error, 0 que se ha causado o es posible que se cause un dafio. NoO es necesaria intencion
dolosa; se trata de una prueba objetiva.
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Atribucién engafiosa (passing off)

La referida accion puede ser semejante, a veces, ala basada en la atribucion engafiosa, a la
que esposible acudir con arreglo a common law de Australia. Losorigenes delaaccion por atribucion
engariosa son obscuros, pero en ciertos aspectos surgidé como una especi e dentro del género delaaccion
por engafio, si bien con la diferencia de que € que la puede gjercitar no es e cliente engafiado sino
el comerciante cuyos bienes se utilizaron para el engafio. (Véase Blanchard v Hill (1742) 2 Atk 484;
26 ER 692, y Crawshay v Thomson (1842) 2 Man and G 357; 134 ER 146. 124.) A partir de 1838
(Millington v Fox), laintencién de engafiar del demandado ha dejado de ser elemento integrante de
laatribucion engafiosa. Labase modernadeesteilicito civil reside ahoraclaramenteen el dafio causado
por la conducta del demandante a la reputacion, empresa o activos intangibles del demandado, haya
habido o no &nimo de engafiar.

La verdadera cuestion es lade si € propietario del producto demostré ante e tribuna una
reputacion suficiente con respecto a éste para probar que existe un nivel de conocimiento del producto
por parte del consumidor y un atractivo del producto que sean suficientes paracrear unaclientelacuya
pérdidale ocasionaria dafios y perjuicios. Si no se demuestratal reputacion, o que hubo o existe una
verdadera posibilidad de que haya dafios y perjuicios, la accion no tendré éxito.

Leyes de comercio led

Pueden gjer citar seacciones decommon law con respecto alaconductade cua quier comerciante.
No ocurre asi con las gjercitadas en virtud delaLPC. Dado que no existe habilitacion constitucional
para promulgar legislacién nacional que regule la conducta de mercado en si, la LPC acude a otras
habilitaciones constitucionales que estan dentro de lajurisdiccion de lalegislatura naciona. Labase
primordial, aungque no la Unica ni mucho menos, paralaintervencion de lajurisdiccion federd esla
utilizacion de la facultad de la legislatura naciona de dictar leyes reguladoras de las sociedades
comercides y financieras. Cuando un comerciante actle de manera engafiosa 0 que pueda inducir
a confusiéon y dicho comerciante no sea una sociedad comercia o financiera, puede no existir base
constitucional para la aplicacion de la LPC. Por esarazdn, entre otras, € Gobierno Federal y los
Gobiernos de los diferentes Estados y Territorios de Australia convinieron en la promulgacién de
legislacion uniforme en lo sustancial por cada Estado y Territorio. Esa legislacion complementaria
Se conoce, en cada caso, como Ley de comercio leal.

Remedios

Los remedios a tenor de la LPC coinciden en gran medida con los que otorga la legislacion
sobre derechos de propiedad intelectual. Se afiaden también ciertas facultades discrecionales de los
tribunales en cuanto a tipo de mandamientos que pueden dictar en procedimientos de laLPC. No
obstante, |as reparaciones en formade indemnizaci én de dafiosy perjuiciosadicionalesy de conversion
gue pueden concederse en virtud de laLey del derecho de autor, por gemplo, no son admisibles con
arreglo alaLPC. En cuanto a dafiosy perjuicios, lanormaes, por regla genera, que éstos son una
estimacion de lo que costaria restablecer d demandado en la situacion en que estaria si no hubiese
tenido lugar lainfraccion. Es decir, que laindemnizacion por dafios y perjuicios es compensatoria.
Esaeslabaseparad pago de laindemnizacion de dafios y perjuicios con arreglo alaLPC, o envirtud
de una accién por atribucion engafiosa, 0 de una indemnizacion ordinaria en virtud de las leyes de
propiedad intelectual. De todos modos, no se trata de una ciencia exactay, dadas las dificultades de
evaluar los dafios y perjuicios causados por la conducta infractora, € tribunal puede verse obligado
a considerar los dafios y perjuicios a grandes rasgos, como si dijéramos, y a determinar su cuantia
como si fuese un jurado.
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Conclusion
Resulta de todo lo anterior que, si bien la LPC actia con una perspectiva diferente de la de
las leyes sobre propiedad intelectual y la de las acciones de common law, es un arma muy potente en

manos de los titulares de derechos de propiedad intelectua y, por esarazon, se utiliza mucho en los
litigios sobre tales derechos.

Précticas anticompetitivas en las licencias contractuales

La LPC prohibe también ciertas conductas anticompetitivas. Figuran entre ellas e abuso de
poder en el mercado, laconductapoco escrupul 0sa, laimposicion de unaterceralineay e mantenimiento
del precio de reventa. Aun cuando esas disposiciones no se refieren, por 1o genera, a acuerdos
contractuales, son aplicables a éstos a igual que a otras formas de conducta en € mercado.?

La LPC es € principa instrumento legislativo que puede utilizarse para € control de las
esti pul aciones anticompetitivas en las licencias contractuales. Cabe hacer notar, sin embargo, que en
la LPC se prevén exclusiones especificas con respecto a las estipulaciones contractuales relativas a
la explotacion de patentes, dibujos y modelos registrados, derechos de autor y esquemas de trazado
de los circuitos integrados, que en otro caso podrian dar lugar a infracciones de ciertas disposiciones
delaLPC, asaber, |os casosen que esos acuerdos ocasi onen unareduccion sustancia delacompetencia
(lo cual abarca la reduccion de la competencia que resulte de acuerdos relativos a competenciay a
precios), la discriminacion de precios y los acuerdos de agencia en exclusiva.  Se proyecta revisar
las referidas exclusiones en € término de los dos afios proximos.

®Ha habido cierto debate acerca de si se deberia prohibir € mantenimiento del precio de reventa. Las
autoridades en materia de competencia estan facultadas para autorizar e mantenimiento del precio de reventa
cuando ello ocasione mas beneficio que perjuicio para € publico.





