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RESUMEN

El presente estudio estda enmarcado dentro del Area del Derecho Procesal, y
se trata de un analisis de los procesos judiciales aplicables en los casos de
Incautacion de bienes que afecten los derechos de propiedad intelectual,
considerandose como base para esta investigacion, la descripcion de la
situacién actual del comercio de bienes que afectan los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con el ordenamiento juridico venezolano, la
identificacion los procesos legales vinculados a la incautacion de bienes que
violen los derechos de propiedad intelectual; la determinacion de los principios
gue rigen los procesos para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual, y por ultimo los fundamentos de los elementos juridicos basicos
gue rigen los procesos civiles y administrativos, para la observancia de los
derechos de propiedad intelectual. La metodologia de investigacion es de tipo
documental, con caracter monografica y a un nivel descriptivo, para la cual se
utilizaron las técnicas de analisis cualitativo, y critico, lo cual permitié realizar
un proceso deductivo — inductivo, implicando interés y originalidad de la
Autora en el tipo de enfoque del tema las definiciones, conclusiones vy
recomendaciones. Con la realizacién de esta investigacion se demuestran los
procesos, que de acuerdo con las leyes nacionales, los diversos acuerdos
internacionales han venido configurando el procedimiento actual para la
incautacion de bienes afectados en los derechos intelectuales.

Descriptores: Procesos judiciales, Incautacion de bienes, Propiedad
Intelectual.
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INTRODUCCION

En la actualidad, el comercio mundial supone un profundo esmero por
producir mayores cantidades de productos al menor costo posible, no
obstante, la marca le atribuye un valor adicional al producto, que tiene que ver
con las cualidades finales de tal producto. Pues, el consumidor asocia la
marca con una determinada calidad, o con determinadas caracteristicas, ya
sean caracteristicas palpables fisicamente o creadas ficticiamente por alguna
estrategia publicitaria, y que al mismo tiempo inclinan a ese consumidor ha
decidirse por su adquisicion. Es decir, el simple hecho de que un producto
lleve una determinada marca puede darle mas valor al producto en el

mercado.

En tan sentido, en esta investigacion se desarrollan algunos procesos
previstos para la preservacion de los derechos de propiedad industrial, asi
como, los requisitos para ejercer las acciones por infraccibn de derechos,
medidas cautelares. Igualmente, se prevén procesos y sanciones de caracter
administrativo, e igualmente, se estudia el establecimiento de delitos penales,

los procesos y sanciones respectivas.

En el plano internacional, Venezuela forma parte de una serie de tratados
y acuerdos en la materia como la Decision 486 de la Comunidad Andina sobre
el “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”, aun vigente, a pesar de su

retiro de la Comunidad Andina, el cual, de acuerdo con el articulo 135 del



Acuerdo de Cartagena, debe llevarse a cabo de manera gradual en un periodo
de cinco afos (contados desde abril de 2006). Adicionalmente, en caso de una
eventual adhesion definitiva al Mercado Comun del Sur (MERCOSUR) como
miembro pleno, ya que, el dia 4 de Julio de 2006, en la ciudad de Caracas,
Venezuela, fue firmado el Protocolo de Adhesion de la Republica Bolivariana
de Venezuela al MERCOSUR, aunque hasta la fecha tal Protocolo no ha sido
ratificado por todos los socios, entonces también deberd adecuarse a las

normas procesales previstas para este bloque comercial.

La relevancia del problema tratado en este proyecto, viene dada por la
necesidad de contribuir con un aporte teérico a fortalecer los derechos de
propiedad intelectual, mediante la determinacion, estudio y analisis de los
mecanismos procesales destinados a su proteccion, y al mismo tiempo a
facilitar la disminucion de la actividad comercial delictiva, la cual no solamente

perjudica a los propietarios de tales derechos, sino a la nacién venezolana.

El problema que se plantea serd analizado a la luz de la legislacion
nacional y de los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela, en los que
se establecen disposiciones relativas a los procesos derivados de la

trasgresion de los derechos de Propiedad Intelectual.

La importancia de llevar a cabo este trabajo, viene dada porque se quiere
ofrecer un aporte teodrico a un tema que involucra, no solamente a quienes se
ven afectados en el uso de sus derechos a la propiedad de un derecho

intelectual, sino que también afecta al Estado venezolano, en cuanto a la



recaudacion de impuestos, destruye la capacidad de inversion de las
empresas, y por ende disminuye la produccion de empleos. En sintesis se
trata de un problema de gran magnitud, porque tiene consecuencias graves

para toda la sociedad venezolana.

Cabe destacar, que ademéas de las nefastas consecuencias de la
violacion de los derechos de propiedad intelectual, es importante su estudio y
divulgacién, ya que, por parte de los empresarios y comerciantes venezolanos,
no existe un contundente aprovechamiento de los procesos legales existentes
que le permitan la preservacion de sus derechos, y tampoco se cuenta con
suficiente investigacion, produccién y divulgacion de trabajos especializados.
Al respecto, Astudillo sefiala que “el Derecho en general y la Propiedad
Intelectual en particular, como objetos de investigacion no tienen limites. Sin
embargo, es reducida la produccién intelectual en la Universidades

venezolanas sobre la materia™

Por otra parte, el fraude a los Derechos de Propiedad Intelectual ha ido
creciendo y convirtiéndose en una actividad delictiva muy lucrativa, debido a la

trasgresion de normas legales y al perjuicio econémico que causa.

Asimismo, es imperante que el Estado venezolano tome las medidas que

procuren promover tanto las creaciones del intelecto, como la proteccion que

L F. Astudillo (2004). La Ensefianza Universitaria de la Propiedad Intelectual en Venezuela. Congreso
Internacional de Propiedad Intelectual. Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parili. (Tomo IlI).
Meérida: Editorial Venezolana C.A. pp. 764-783.



sobre ellos tienen sus autores o creadores. En tal caso, los procesos
aduaneros son de suma importancia para impedir el ingreso de mercancia
ilegal. Ademas, el Estado venezolano estd obligado a esto por las

convenciones y acuerdos internacionales suscritos por la nacion.

Adicionalmente, con esta investigacion se espera beneficiar directamente
a los estudiantes y profesionales del derecho, a los propietarios de los
derechos de Propiedad Intelectual, e indirectamente, al Estado y a la

poblacion venezolana.

Por lo antes expuesto, a través del presente trabajo de investigacion se
busca responder a ¢ cuales son los procesos judiciales aplicables en los casos

de Incautacion de bienes que afecten los derechos de propiedad intelectual?

Por lo tanto, para determinar los procesos judiciales aplicables en los
casos de Incautacion de bienes que afecten los derechos de propiedad
intelectual, se desarrolla la investigacién dentro de la siguiente estructura:
Capitulo I: Situacion actual del comercio de bienes que afectan los derechos
de propiedad intelectual, donde se describe el &mbito nacional e internacional
de la problematica. Capitulo II: Concepto de propiedad intelectual, se exponen
los antecedentes y las diferentes posiciones doctrinarias. Capitulo I
Principios que rigen los procesos para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, se analizan tanto el fundamento constitucional, como los
principios procesales. Capitulo [V: Procesos legales vinculados a la

incautacion de bienes que violen los derechos de propiedad intelectual, se



estudia el fundamento legal para el inicio de los procesos vinculados a la
incautacion de bienes, la garantia de establecimiento de procesos de
observancia de los derechos de propiedad intelectual, los procesos civiles y
administrativos, medidas provisionales, medidas de frontera y los procesos
penales. Capitulo V: Elementos juridicos basicos que rigen los procesos civiles
y administrativos, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual
como, la demanda, las pruebas, las medidas provisionales, los recursos y el
arbitraje en propiedad intelectual, el Capitulo VI, contiene las respectivas

conclusiones y recomendaciones como producto final de la investigacion.



CAPITULO |

SITUACION ACTUAL DEL COMERCIO DE BIENES QUE AFECTAN LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En primer lugar ha sido ubicado el presente capitulo, a fin de presentar
un diagnéstico de la situacién actual, en el plano nacional e internacional, con
respecto a los derechos de propiedad intelectual, con el propésito de
comprender la urgencia de los procesos relativos a la incautacion de

mercancias que violan tales derechos.

A. AMBITO NACIONAL DE LA PROBLEMATICA

Para cualquier persona que transite por las principales calles, avenidas y
autopistas del pais seguramente se tropezara con puestos de buhoneros, asi
como, con buhoneros ambulantes cuya mercancia evidencia la colocacién de
marcas comerciales reconocidas, la venta de copias de reproducciones de
audio, o audio-visuales, a precios infimos en comparacion con los productos
originales, todo en un ambiente aparente legalidad por la gran notoriedad de
los hechos y por la falta de sanciones por parte de las autoridades
competentes, aungque esto es sélo una evidencia de los enormes volimenes
de mercancia pirateada que traspasan las barreras de los controles

aduanales.



En Venezuela, es grave el problema de la usurpacion, falsificacion,

imitacion y pirateria de marcas. Al respecto, Rodriguez sefiala que:

Los problemas derivados por el creciente indice de pirateria en el
pais, tanto en materia de derecho de autor y derechos conexos,
como en el &rea de la propiedad industrial, generan nefastas
consecuencias, que se traducen esencialmente en pérdidas
econOmicas para los titulares de derechos y la cadena legitima de
comercializaciéon, fuerte disminucion de la capacidad empleadora,
esencialmente por despidos de personal calificado, evasion
tributaria en aumento, desviacion de talentos formados en nuestros
centros de educacion, ausencia de nuevas inversiones, entre otras.?

En este sentido, segun informe de la Embajada de Estados Unidos,
Venezuela fue elevada a la Lista Prioritaria de Vigilancia desde el afio 2005
debido a que el débil régimen de Derechos de Propiedad Intelectual (IPR, por
sus siglas en inglés) que tiene esta en continuo deterioro, asi como, por el

hecho de que ha faltado cada vez mas al compromiso contraido de proteger

los Derechos de Propiedad Intelectual (...)*

De hecho, la Asamblea Nacional ha dicho que “el incremento de
practicas que violan el derecho de propiedad industrial en Venezuela, hace ver
claramente que para un afectiva proteccion, la suscripcidbn de regimenes

comunes internacionales no es suficiente.” Agrega este organismo sobre la

2 M. Rodriguez (2003). Los Mecanismos de Autotutela: Nueva Expectativa de Antipirateria. Disponible
en linea.

® Embassy of The United States (2005). Informe Especial 301 Sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual. Disponible en linea.

* Exposicion de motivos del Proyecto de Ley de Propiedad Industrial aprobado en Primera discusion en
fecha 17 de Octubre de 2002. Disponible en linea



necesidad de que se complemente la legislacion nacional y “que tome como
punto de partida una normativa programatica adquirida en los compromisos
internacionales sumada a normas que establezcan mecanismos institucionales

internos, procedimientos, lapsos y sanciones.”

Cabe destacar, que la practica de actividades ilicitas en detrimento de los
derechos industriales, que consiste en el aprovechamiento de estos bienes sin
el consentimiento de los propietarios de los mismos, surge en el mundo
entero, pues, no solamente prolifera en los paises donde el nivel adquisitivo
de la poblacién es mas bajo y los controles por parte de los organismos
gubernamentales competentes es menos efectivo, sino también juega un
papel importante el desarrollo de la ciencia y tecnologias. Sefiala Rodriguez
que “ya no es un problema si el derecho va detras de la tecnologia; lo real es
gue el derecho no sabe, no conoce y no en pocas ocasiones le interesa el

estado actual de la tecnologia.”

Como consecuencia de las frecuentes violaciones de los derechos a la
Propiedad Intelectual, se producen pérdidas millonarias a las empresas por

caidas en las ventas y reduccion de ganancias.

Por lo tanto, es importante que los paises, y concretamente Venezuela,

desarrollen una normativa interna  conjuntamente con acuerdos

> Exposicion de motivos del Proyecto de Ley de Propiedad Industrial aprobado en Primera discusion en
fecha 17 de Octubre de 2002. (Disponible en linea)
® M. Rodriguez (2003). Los Mecanismos ... Ob. Cit. (Disponible en linea.)



internacionales, que fomenten la innovacién y protejan los derechos sobre la
propiedad de patentes, marcas comerciales, derechos de autor y secretos

industriales, pero también prevengan la pirateria o falsificacion de marcas.

Por tal razon, la Propiedad Intelectual tiene dos funciones, que tal como
lo refiere Bentata (2007), “el primero consiste en asegurar la libre competencia
de las personas, tanto fisicas como juridicas, y el segundo, en evitar los
abusos, desbordamientos e interferencias susceptibles de hacer perder la
medida de su utilidad”.” En otras palabras, los derechos de propiedad
intelectual tienen por finalidad evitar la competencia desleal privilegiando la

preservacion de los beneficios derivados del esfuerzo creativo.
En este sentido, la UNESCO afirma que:

Las medidas encaminadas a luchar contra la pirateria se dividen en
tres grandes categorias: modernizacion y mejora de la legislacion,
de manera que resulte més efectiva contra la pirateria; medidas de
refuerzo en la aplicacién de la legislacion ya existente; y camparfias
de informacién, destinadas tanto a los ciudadanos, como a las
instituciones implicadas, sobre las consecuencias culturales y
econémicas de la pirateria y la necesidad de combatirla.®
(disponible en linea).

La Propiedad Intelectual se concreta a través de un conjunto de derechos
registrados que otorgan a sus titulares la facultad de ejercerlos o explotarlos

econdmicamente, es decir, que el titular posee un conjunto de derechos

" Victor Bentata (2007). Compendio de Propiedad Intelectual. Academia de Ciencias Politicas y
Sociales. Caracas, p. 3.
8 UNESCO (2005). Propiedad intelectual, pirateria e industrias culturales. Disponible en linea.



morales y patrimoniales o0 econdémicos como resultado de un esfuerzo creativo
para producir nuevos inventos o productos. Al mismo tiempo, la proteccion
efectiva de la Propiedad Intelectual, tanto por un ordenamiento juridico
adecuado, como por la accion efectiva de los organismos competentes

constituyen un importante pilar para el desarrollo econémico de las naciones.

En cuanto a los distintos tipos de infracciones que ocurren en esta
materia esta la falsificacion de marcas es una de las mas importantes, que de
acuerdo con Uzcategui “es un delito que consiste en la reproduccién de la
marca con sus caracteristicas especificas o esenciales, de manera tal que el
consumidor piensa que el producto adquirido es el original del titular de la

marca.”

En Venezuela, no existe, hasta ahora, una normativa que regule de
manera especial el proceso de incautacion de bienes que afectan los derechos
de propiedad intelectual. No obstante, existe un marco juridico interno

conformado por dos leyes fundamentales como:

a. La Ley de Propiedad Intelectual del afio 1995, el cual esta siendo
revisado, y de hecho, existe un proyecto de Ley para ser discutido por la

Asamblea Nacional.

b. La Ley Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, del afio 1993 y

® M. Uzcategui (1990). Patentes de Invencién y Marcas Comerciales. Caracas: Forum Editores, C.A., p.
159.
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su Reglamento del afio 1995.

Sin embargo, existe un proyecto de Ley de Propiedad Industrial, el cual
fue aprobado en primera discusion por la Asamblea Nacional, en fecha 17 de
octubre de 2002, con el objetivo de modernizar la normativa nacional, de
adaptarse a los requerimientos de la Constitucion de la Republica Bolivariana
de Venezuela, asi como adecuarse a las exigencias internacionales en la

materia.

Efectivamente, en la exposiciobn de motivos se sefialan los objetivos de

esta ley, los cuales son:

- Proteger, promocionar, difundir y fomentar la creatividad intelectual en
materia de propiedad industrial a los fines del desarrollo de los sectores

productivos;

- Estimular y promover el desarrollo del ser humano como factor

generador de bienestar colectivo

- Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacién de productos

nuevos y utiles;

- Establecer los mecanismos necesarios para la difusion y divulgaciéon de

la informacién tecnoldgica;

- Establecer los medios de prevencion y represion de la criminalidad

11



Industrial y de la competencia desleal vinculada a la propiedad Industrial;

- Fomentar la transferencia de tecnologia y la inventiva nacional;

- Crear condiciones de seguridad juridica que garanticen la inversion,

fortalezcan el empleo y el desarrollo productivo;

- Ajustar el sistema de propiedad industrial a la realidad y nuevas

tendencias mundiales;

- Consolidar la legislacién vigente, con nuevas acciones y procedimientos
administrativos haciéndolos mas expeditos y garantes de los derechos de los

administrados.

B. AMBITO INTERNACIONAL DE LA PROBLEMATICA.

Segun los resultados del estudio anual de Business Software Alliance
(BSA) sobre tendencias mundiales en pirateria de software, el cuarto realizado
por IDC, empresa de prediccidn e investigacion de mercado a nivel mundial de

la industria de la tecnologia de la informacion.

En la siguiente figura se muestra la clasificacion que hacen sobre la tasa
de pirateria en siete regiones entre los afios 2005-2006, que integran ciento
dos paises y seis sub-regiones; seis de las siete regiones mostradas se
excluyen mutuamente; la séptima, la Union Europea, incluye paises de Europa

Occidental, Europa Central/del Este y Oriente Medio/Africa.

12



FIGURA 1 , ]
TASA DE PIRATERIA POR REGION 2005-2006

02006 @ 2005
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Autor: BSA - IDC, Cuarto Estudio Anual de Pirateria (2007)

En esta figura, puede apreciarse que los indices mas altos de pirateria se
encuentran en América Latina y en Europa central y del este, con un 66% y

68% respectivamente.

FIGURA 2
TASA DE PIRATERIA POR REGION, ANO 2007
TASA DE PIRATERIA POR REGION
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Sin embargo, en la medicion del afio 2007 la tasa de la pirateria

disminuyé en Norte América, Latinoamérica y Europa Occidental en 2007.

Ademas, resulta preocupante lo que muestra la siguiente grafica, donde

aparecen los veinte paises con las tasa de pirateria mas altas en todo el

mundo.

Gréfica 1

Clasificaciones de la Pirateria

Paises com puatenis mis alta

| Country 2007
Armenia 3%
Banglade sh 2%
Agerdalyan 2%
Moldova 92%
Zimb abw ¢ %
Sn Lanka 0%
Yemen 839%
Lybia 28%
Venezuels 87%
Vietram 85%
Iraq 85%
Indonesia 24%
Pakistan 24%
Algera 24%
Cameroon 4%
Mortenegro 83%
Ukraine 83%
China 2%
Boliva 2%
Paraguay 82%
Potswana 2%
Nog ena 2%
Zamdia 82%
Bl Salvador 81%
Ivory Coast 81%
Kenya 81%

Paises con puatesis misbga
Courtry 2007
Unitad State s 20%
Luxemb ourg 21%
New Zealand 22%
Japan 23%
Austria 5%
Belgium 25%
Denmark 25%
Finland 25%
Sweden 25%
Switzerand 25%
United Kingdom 26%
Germany 27%
Australia 28%
Netherands 22%
Norway 9%
Israel 2%
Canada 33%
South Africa 4%
Ire land 4%
UAE 5%
Singapore 37%
Tamwan %
Czech Republic 39%
Reunion 0%
Hungary 2%
France 2%

Autor: BSA - IDC, Quinto Estudio Anual de Pirateria (2008)
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Es decir, en la grafica anterior se puede observar que en el afio 2007

Venezuela se ubica como el noveno pais del mundo con la tasa de pirateria

mas alta, con un 87%.

De alli dimana la importancia de los procedimientos de incautacion de

bienes que afecten los derechos de propiedad intelectual, a fin de disminuir los

niveles de pirateria.

No obstante, como puede verse en la proxima tabla, en Venezuela se

han incrementado las medidas para la observancia de

intelectuales:

Tabla 1
Retenciones 2004-2007

los derechos

RETENCIONES 2004 2005 2006 2007
Operativos efectuados 6 11 47 153
Retenciones CD’s/DVD’s 13.480 | 21.300 |173.000f 7,6 MM
Retencion equipos 2 5 9 98
Retencion zapatos 411 3.653 138.000] 427.000
Retencion textiles 17.000 | 20.840 |161.000] 309.000
Accesorios 0 540 12.100 | 75.600

Fuente: M. Rodriguez: Foro Andino sobre Pirateria (2007).

Internacionalmente existen un conjunto de normas que obligan a

Venezuela a adoptar medidas procesales para proteger los Derechos de
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Propiedad Intelectual, en virtud de la diversidad de Acuerdos y Tratados

Internacionales suscritos a través del tiempo, tales como:

1. El Convenio de Paris para la Proteccion Industrial del 20 de marzo
de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el
2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de
junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio
de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Sus normas son Ley de la
Republica y establecen disposiciones sobre la materia objeto de esta
exposicion, que son de obligatorio cumplimiento desde su entrada en vigencia
en Venezuela el 12 de Septiembre de 1995, de acuerdo a lo establecido en la
Ley Aprobatoria de dicho Convenio publicada, en la Gaceta Oficial de

Venezuela, Extraordinaria N° 4882, de fecha 30 de marzo de 1995. (Articulo 9)

2. La Decisibn 344 de la Comision de la Comunidad Andina, que
consagra los derechos del titular de una marca para actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento incurra en una de las infracciones a la

propiedad intelectual.

3. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), conocido como el Acuerdo
sobre los ADPIC o TRIPs (Trade Related Intelectual Property Rights
Agreement), el cual es vinculante para todos los miembros de la Organizacion

Mundial de Comercio.
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En Venezuela entr6 en vigor el Acuerdo ADPIC en fecha 29 de diciembre
de 1994, mediante la publicacion de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de
Marrakech, por el cual se establece la Organizacion Mundial de Comercio
(OMC), Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4829. No obstante se pospuso su
aplicacion, hasta el 1ro. de enero del afio 2000, haciendo uso del derecho
consagrado a los paises en desarrollo, en el Articulo 65, Numeral 2 del mismo

Acuerdo.

En este ultimo acuerdo, ha sido creado en reconocimiento por parte de
todos los paises miembros de la OMPI, incluyendo a Venezuela, de la

necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios basicos del GATT de 1994
y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en
materia de propiedad intelectual,

b) la provisién de normas y principios adecuados relativos a la
existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio;

C) la provisibn de medios eficaces y apropiados para hacer
respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, tomando en consideracion las diferencias entre los
sistemas juridicos nacionales;

d) la provision de procedimientos eficaces y agiles para la
prevencion y solucion multilaterales de las diferencias entre los
gobiernos; y

e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la mas
plena participacion en los resultados de las negociaciones;

Asimismo, a través del ADPIC se reconoce la necesidad de un marco
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multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio

internacional de mercancias falsificadas.

Es decir, que respetando los diferentes ordenamientos juridicos se crean
unas normas que establecen principios, pero también establecen aspectos
procesales relativos a los casos de violacion a los derechos intelectuales.
Visto lo anterior, existe un marco de normas de caracter internacional que

obligan a la nacién venezolana a proteger la Propiedad Intelectual.
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CAPITULO I

CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El desarrollo de este capitulo es importante, porque para poder
determinar cuales son los procesos judiciales aplicables en los casos de
Incautacion de bienes que afecten los derechos de propiedad intelectual, es
preciso definir la variable fundamental de la investigacién que, justamente, se
trata de la propiedad intelectual. De alli, que primeramente se cuentan los
antecedentes histéricos, luego, se comparan diferentes posiciones doctrinarias
al concepto mismo de propiedad intelectual y, finalmente, se hace la

clasificacion.

A. ANTECEDENTES

El Derecho de Propiedad Industrial, lo encontramos en la Real Cédula en
1435 dictada por Don Juan Il de Espafia, donde los orfebres y el artesano
debian inscribir sus marcas en los objetos de plata de su fabricacién con el fin

de determinar el origen de la mercancia.

En Inglaterra en 1623 con un estatuto se reconocia los derechos de los

de los inventores y luego se consagro la ley en 1823.

En Espafia aparece consagrado por primera vez el Derecho a la

Propiedad Industrial, en el real decreto del 29 de Noviembre de 1796, que fue
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ampliado concretado en la ley de 1820 y mas tarde en el estatuto vigente, que

data del 26 de julio de 1929.
Venezuela se rige por la ley de 1955 (sin derogar).

En 1992 aparece la Decision 313 del Acuerdo de Cartagena la cual, fue
sustituida en 1994 por la Decisién 344 y esta a su vez sustituida en el 2000

por la Decision 486 en vigencia.

En este punto, es importante diferenciar el concepto de propiedad del
concepto de titularidad. Para Bentata, la propiedad es la “nocion de derecho
romano referida a inmuebles, e indebidamente extendida para designar la
titularidad de derechos intangibles. No debe confundirse con la titularidad de
un derecho intangible. El Estado no otorga privilegios en propiedad, sino que

declara una titularidad oficial”. *°

Historicamente, tal y como lo reconoce la Organizaciéon Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), lo que fundamenta la propiedad intelectual es el
principio de que “el reconocimiento y la retribucion de la titularidad de las
invenciones y obras creativas es un estimulo para realizar nuevas actividades
inventivas y creativas, y a su vez promueve el crecimiento econdémico.”*! En
otras palabras, la propiedad intelectual requiere de una proteccion especial

gue contribuya de manera directa al desarrollo de los paises.

19y, Bentata. Ob. Cit., p. 41.
1 1dris Kamil (2003). La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Econémico. Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual. (Disponible en linea)
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B. POSICIONES DOCTRINARIAS

La definiciobn de Propiedad Intelectual, segun el criterio emanado de la

Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI):

La Propiedad Intelectual, de conformidad con el articulo 2 del Convenio

gue establece la OMPI, comprende aquellos derechos relativos a:

—Las obras literarias, artisticas y cientificas;

—Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los

artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusion;

—Las invenciones en todos los campos de la actividad humana;

—Los descubrimientos cientificos;

—Los dibujos y modelos industriales;

—Las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los

nombres y denominaciones comerciales;

—La proteccioén contra la competencia desleal; y,

—Todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los

terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.

No obstante, esta enumeracion es considerada meramente enunciativa, y
no limitativa, pues como sefala Antequera, “asi como existen cientos de

bienes inmateriales excluidos de la proteccién, surgen también nuevas
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modalidades creativas, tanto en el campo de la industria, como en el de la

literatura y las artes que pueden incorporarse al ambito de tutela...”*?

En cuanto a la definicion de Propiedad Intelectual, Antequera sefiala que
‘es el marco normativo que protege a los bienes inmateriales que reunan
como caracteristica, bien sea la originalidad, la distintividad o la novedad,
segun los casos, otorgando a sus titulares determinados monopolios de
explotacion.”™® De tal manera, que dadas las caracteristicas de la Propiedad
Intelectual, puede hallarse cierta dificultad para precisar que tipo de proteccion

es otorgada a un bien inmaterial.

La OMPI* establece una clasificacién de la propiedad intelectual, en dos

categorias:

1. La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas,

dibujos y modelos industriales e indicaciones geogréficas de origen 'y

2. El derecho de autor, que abarca las obras literarias y artisticas, tales
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las peliculas, las obras
musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografias y

esculturas, y los disefios arquitectonicos.

2 R. Antequera Parili (2004). La Propiedad Intelectual en sus Diversas Facetas. Congreso Internacional
de Propiedad Intelectual. Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parili. Tomo Il. (pp. 15-50). Mérida:
Editorial Venezolana C.A. p. 20.

% R. Antequera. (2004). Las zonas Fronterizas entre los derechos de Propiedad Industrial y el Derecho
de Autor. Congreso Internacional de Propiedad Intelectual... pp. 590-608.

1 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (s/f) ¢Qué es la Propiedad Intelectual? (Disponible
en linea).
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Es decir, la propiedad industrial, como su nombre lo indica, son por
naturaleza relativos a actividad industrial, mientras que los derechos
relacionados con el derecho de autor “son los derechos de los artistas
intérpretes 0 ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los
derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los
derechos de los organismos de radiodifusion sobre sus programas de radio y

de television.”®

Aunque, existe una corriente doctrinaria, iniciada con Picard, que

considera la propiedad intelectual es una sola, es decir:

...mientras la casualidades son el objeto de los derechos
personales, los hombres el objeto de los derechos obligacionales y
las cosas el de los derechos reales, el objeto de los derechos
intelectuales —llamados también por el prestigioso jurista belga,
“derechos intencionales’, es la produccion intelectual, vale decir, la
produccién del espiritu y el talento humano...®

En cuanto a los distintos tipos de infracciones que ocurren en materia de
propiedad intelectual se encuentran las infracciones a los derechos de autor,
donde figuran el plagio de peliculas, fonogramas, software, o libros, entre
otros. Asimismo, las infracciones también consisten en la falsificacion de
marcas y patentes, se falsifican desde marcas de zapatos, textiles, fragancias,

cauchos, repuestos hasta medicinas.

15
Idem.
16 Citado por R. Antequera Parili (2004). La Propiedad... Ob. Cit., p. 21.
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Por otra parte, segun el articulo 51 del Acuerdo sobre ADPIC los

supuestos de Infraccién son los siguientes:

- Productos de marca de fabrica o de comercio falsificadas
(entendiéndose con ello todo tipo de mercancia que consista en la mera
reproduccion del signo, que suprima una parte o uno de sus elementos o que

altere cualquiera de los elementos gréficos o denominativos).

- Mercancias piratas que lesionen el derecho de autor (copias hechas sin
el consentimiento del titular o de persona autorizada por él, en el pais de

produccion).

- Las infracciones deberan haber ocurrido de conformidad con la

normativa aplicable en el pais de importacion.

De acuerdo con Uzcategui, la falsificacion de marcas “es un delito que
consiste en la reproduccion de la marca con sus caracteristicas especificas o
esenciales, de manera tal que el consumidor piensa que el producto adquirido

es el original del titular de la marca.”’

Ahora bien, en el plano internacional la importancia de contar con normas

comunes en materia de propiedad intelectual, segun Gutierrez consiste en:

- La promocion y desarrollo equilibrado y armoénico de los

M. Uzcategui. Patentes de... Ob. Cit, p. 159.
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Paises Miembros.
- Acelerar su crecimiento y la generacion de la ocupacion.

- Facilitar su participacion en el proceso de integracidon
regional.

- Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posicion de
los Paises Miembros en el contexto econémico internacional.

- Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias
de desarrollo existentes entre los Paises Miembros.

- Mejorar el nivel de vida de la Subregién. 2

En el caso de la proteccidon de los derechos sobre las marcas determina,
no solamente una diferenciacion del producto, sino que buscan impedir que
otros utilicen una marca parecida que pueda confundir a los consumidores.
Efectivamente, tal como lo sefiala la OMPI, el derecho a la marca cumple

importantes funciones:

- garantizan que los consumidores distingan los productos;
- permiten a las empresas diferenciar sus productos;

- son un instrumento de comercializacion y permiten proyectar
la imagen y la reputacion de una empresa;

- pueden ser objeto de concesion de licencias y proporcionar
una fuente directa de ingresos a través de regalias;

- representan un factor determinante en los acuerdos de
franquicia;

- pueden ser importantes activos comerciales;

- incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la
mejora de la calidad del producto; pueden ser Utiles para obtener

8 A Gutierrez (2004). El Rol de la Propiedad Intelectual en los Procesos de Integracién. Congreso
Internacional de Propiedad Intelectual. Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parili. Tomo I. (pp. 102-
113). Mérida: Editorial Venezolana C.A. p. 104.
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financiamiento®®

Sefala la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que:

El propdsito principal de las marcas comerciales y las de servicio es
indicar la fuente de origen de los bienes y servicios, y establecer la
diferencia entre los de una marca registrada frente a los demas.
Dichas marcas simbolizan también la calidad de los bienes y
servicios que las ostentan. La mayoria de las marcas comerciales y
de servicio (conocidas como "marcas”) son palabras, pero pueden
ser casi cualquier cosa que permita distinguir un producto o servicio
de otro; por ejemplo, simbolos, logotipos, sonidos, disefios y aun
configuraciones no funcionales distintivas del producto.?

La marca es uno de los activos mas importantes con los que cuentan las
empresas, pues, forma parte de los derechos industriales y es la que le va a
dar a los productos de la empresa una identificacion, la cual va a estar
asociada con las cualidades y la calidad del mismo. Al respecto, Uzcategui
sefiala que:

...juega un papel predominante en pro del desarrollo industrial del

pais, porgue su registro, ademas de evitar el fraude, el engafo y la

concurrencia desleal, es el medio por excelencia de control de
calidad al alcance del publico, quien por el crédito de la marca,

valora la calidad del producto de su preferencia y detecta las fallas y

el desmejoramiento del mismo. #

De alli radica el valor de la marca, pues ella como tal es la que le

atribuye valor a un determinado producto.

9 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El Secreto est4 en la Marca. Serie La
Propiedad Intelectual y las Empresas. Numero 1. (Disponible en linea).

2 |, Hefter y R. Litowitz. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ¢Qué es la
Propiedad Intelectual? (Disponible en linea).

21 M. Uzcategui (1990). Patentes de... Ob. Cit. p. 38.
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CAPITULO 1l

PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS PROCESOS PARA LA OBSERVANCIA DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los procesos para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual requieren obligatoriamente del respeto a las garantias

constitucionales y a los principios procesales.

A. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

El fundamento de la proteccion de los derechos intelectuales se

encuentra en el articulo 98 de la CRBV que sefala que:

(...)El Estado reconocera y protegera la propiedad intelectual sobre
las obras cientificas, literarias y artisticas, invenciones,
innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de
acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y
los tratados internacionales suscritos y ratificados por la Republica
en esta materia.

No obstante, como dice Brewer-Carias “de nada servira establecer los

derechos en la Constitucién si no se garantiza judicialmente su efectividad.”*?

Asi, el Articulo 26 de la CRBYV dispone, “toda persona tiene derecho de acceso

22 A. Brewer-Carias (2000). La Constitucién de 1999. Segunda Edicién. Caracas: Editorial Juridica
Venezolana, p.163.
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a los 6rganos de administracion de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y

a obtener con prontitud la decisién correspondiente.”

Respecto a esta normativa, Brewer-Carias enfatiza no solamente se
prevé “el derecho de acceder a la justicia para la proteccién de sus derechos e
intereses, incluso de caracter colectivo y difuso, sino el derecho a la tutela
efectiva de los mismos, y el derecho a obtener con prontitud la decisién

correspondiente.”®

En cuanto al proceso, Moros sefala que “constituye el conjunto de actos
procesales que se tienen que cumplir para llegar a la culminacion del ejercicio
de la accién”.?* Por consiguiente, el proceso es el Gnico instrumento esencial
para el cumplimiento de la potestad funcion jurisdiccional. En efecto, el
Articulo 257 de la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela
(CRBV) establece que el “proceso constituye un instrumento fundamental para
la realizaciéon de la justicia,” y ello significa el desarrollo de diversas
actividades tanto del Estado como de particulares, todas ellas tendientes a la
realizacion de los derechos insatisfechos. Estas actividades asi como su
desarrollo, el Estado las canaliza, define y las concretiza en las denominadas

Leyes Procesales, que como dice el articulo 257 citado, “estableceran la

2 A Brewer-Carias (2000). La Constitucion... Ob.Cit., p.163.
% Carlos Moros P. (2005). De las Citaciones y Notificaciones. San Cristébal, Venezuela: Ed. Juridica
Santana., p. 10.
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simplificacion, uniformidad y eficacia de los tramites” sin sacrificar la justicia

por la omision de formalidades no esenciales”.

B. LOS PRINCIPIOS PROCESALES

Los principios constitucionales son de aplicacion general para todo tipo
de procesos judiciales y dimanan, basicamente, del principio al debido proceso
establecido en el articulo 49 de la CRBV, el cual va a permitir el ejercicio del
derecho de peticidn, prevé que el debido proceso se aplicara a todas las
actuaciones judiciales y administrativas. Ademas, este articulo garantiza los

siguientes principios:

1. El derecho a la defensa: La defensa y la asistencia juridica son
derechos inviolables en todo estado y grado de la investigacion y del proceso.
Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le
investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios
adecuados para ejercer su defensa. Serdn nulas las pruebas obtenidas
mediante violacion del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene
derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta

Constitucion y la ley (Ordinall°).

2. La presuncion de inocencia: Toda persona se presume inocente

mientras no se pruebe lo contrario (Ordinal 2°).

3. El derecho a ser oido: Toda persona tiene derecho a ser oida en

cualquier clase de proceso, con las debidas garantias y dentro del plazo
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razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente
e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. El derecho a ser
juzgado por su juez natural, que debe ser competente, independiente e

imparcial (Ordinal 3°).

4. EL Derecho a ser juzgado por su juez natural, competente,
independiente e imparcial: Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus
jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las
garantias establecidas en esta Constitucion y en la ley. Ninguna persona
podra ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podra
ser procesada por tribunales de excepcién o por comisiones creadas para tal

efecto (Ordinal 4°).

5. Las garantias de la confesién: Ninguna persona podra ser obligada a
confesarse culpable o declarar contra si misma, su cényuge, concubino o
concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad. La confesién solamente sera valida si fuere hecha sin coaccién de

ninguna naturaleza (Ordinal 5°).

6. Principio nullum crimen, nulla poena sine lege: Ninguna persona podra
ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos,

faltas o infracciones en leyes preexistentes (Ordinal 6°).

7. Principio non bis idem: Ninguna persona podra ser sometida a juicio
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por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada

anteriormente (Ordinal 7°).

8. Garantia de la responsabilidad estatal por errores o retardos judiciales:
Toda persona podré solicitar del Estado el restablecimiento o reparacién de la
situacion juridica lesionada por error judicial, retardo u omision injustificados.
Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad
personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar

contra éstos o éstas (Ordinal 8°).

Igualmente, el Acuerdo sobre los ADPIC, en la Seccion Primera, relativa
a las Obligaciones Generales articulo 41, se encuentran establecidos los
principios fundamentales de los procedimientos relativos a la observancia de

los derechos de propiedad intelectual:

1. Derecho al debido proceso: los procesos seran justos y equitativos.
Se debe asegurar un verdadero equilibrio entre las partes inmersas en el
proceso. (Ord.2). Tal y como lo dictamina la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Ivan Rincén Urdaneta, “el
principio del debido proceso se consagra como un derecho fundamental,
tendente a resguardar todas las garantias indispensables que deben existir en
todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. (Sentencia N° 1002 del 12

de junio de 2001).%°

% sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Ivan Rincén
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2. Principio de la facilidad: los procesos no seran complicados o

gravosos, (Ord.2).

3. Principio de la celeridad: no establecer plazos injustificables o retrasos
innecesarios. (Ord.2). Este principio, para Puppio “‘es un reflejo de la
colaboracion que deben prestarse las partes en el impulso del litigio, asi por
ejemplo la parte no debe esperar la notificacion del acto procesal del cual tiene
conocimiento y a sabiendas de que esa notificacion depende que el proceso
avance.”®® Este principio busca la tutela efectiva mediante la resolucién

expedita de las controversias.

4. Principio de que las decisiones sobre el fondo de un caso se
formularéan, preferentemente, por escrito y seran razonadas. (Ord.3). ). Esto le

da mayor seguridad juridica.

5. Principio de la publicidad: La decisiones se pondran a disposicion, al
menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. (Ord.3).

Implica que las partes tengan acceso al expediente.

6. Principio de la contradiccion de las pruebas: se basaran en pruebas
acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oidas. de
forma tal de garantizar con ello principios fundamentales como lo son, el

derecho a la defensa y al debido proceso.(Ord.3). Para Puppio la aspiracion el

Urdaneta. Sentencia N° 1002 del 12 de junio de 2001.
% Vicente Puppio (2006). Teoria General del Proceso. Universidad Catdlica Andrés Bello. Caracas, p
162.
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principio de la contradiccién de la prueba es “que las parte tengan no sélo
oportunidad para atacar, sino también para defenderse, contrariar los distintos

argumentos y controlar los medios probatorios”. %’

7. Principio de la doble instancia: Se dara a las partes en el
procedimiento la oportunidad de una revision por una autoridad judicial de las
decisiones administrativas finales y, con sujecion a las disposiciones en
materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislacion de cada
Miembro relativa a la importancia de un caso (Ord.4). Con este principio de la
doble instancia se otorga a las partes la posibilidad de acceder a una nueva
revision de aquellas decisiones que le resulten desfavorable ante los 6rganos

jurisdiccionales competentes.

8. En materia penal: no sera obligatorio darles la oportunidad de revision
de las sentencias absolutorias dictadas. (Ord.2). Este es el principio de la

aplicacion de las normas que mas favorezcan al reo.

En todo esto, se destaca el compromiso por parte de los miembros de la
OMPI, primero, de garantizar que en las respectivas legislaciones nacionales
se establezcan procedimientos de observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual y, segundo, la inclusion de los principios procesales fundamentales,
los cuales tienen como finalidad suprema que los titulares de los derechos
tengan a su disposicién el ejercicio de medidas y procesos eficaces, para

hacer valer sus derechos.

%" fbidem, p. 154.
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CAPITULO IV

PROCESOS LEGALES VINCULADOS A LA INCAUTACION DE BIENES

QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La normativa especial que regula los procesos vinculados a la
incautacion de bienes que violen los derechos de propiedad intelectual es la
Parte Tercera del Acuerdo sobre los ADIPC y la Providencia Administrativa
0915 sobre la Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual en la
Importacién y Transito Aduanero de Mercancias (Providencia Administrativa
0915) emanada del Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduanera y

Tributaria (SENIAT).

A. FUNDAMENTO LEGAL PARA EL INICIO DE LOS PROCESOS

VINCULADOS A LA INCAUTACION DE BIENES

De conformidad con el articulo 15 del Decreto N° 3.679, publicado en la
Gaceta Oficial N° 5774 (extraordinario) de fecha veintiocho de junio de 2005,
‘es de prohibida importaciéon y transito en todo el Territorio Nacional las

mercancias que violen derechos de propiedad intelectual.”

Pues bien, segun el articulo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado
de Administracion Aduanera y Tributaria, publicado en la Gaceta Oficial N°

37.320 de fecha ocho de noviembre de 2001, corresponde a este Servicio
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Nacional Integrado de Administraciéon Aduanera y Tributaria (SENIAT) ejercer
la autoridad en materia nacional aduanera y por consecuencia, la observancia

y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en frontera.

Los procesos relativos a la incautacion de bienes que violen los derechos
de propiedad intelectual, llamados Procedimientos de Observancia estan
contenidos en la Parte Il del Acuerdo ADPIC, el cual establece una serie de
obligaciones destinadas a lograr una eficaz proteccién de los derechos de
Propiedad Intelectual, dividiéendose el mismo en cinco secciones,

denominadas:

Seccidn 1° - Obligaciones Generales.

Seccion 2° - Procedimientos y recursos civiles y administrativos.

Seccioén 3° - Medidas Provisionales.

Seccidn 4° - Medidas en Frontera.

Seccidén 5° - Procedimientos Penales.

Otro fundamento legal, se encuentra en el Pacto Andino (aun vigente
para Venezuela), articulo 104 de la Decision 344, por cuanto consagra los
derechos del titular de una marca para actuar contra cualquier tercero que sin
su consentimiento incurra en una de las infracciones contempladas en la
norma, que segun el literal c) consiste en la posibilidad para éste de accionar y

obtener la detencion de las importaciones o exportaciones de productos o
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servicios idénticos o similares a los identificados con la marca ya registrada.

Esto se traduce, como sefala De Sola, en la facultad de:

...Incoar ante los tribunales civiles o mercantiles una accion en la
cual se podria obtener una medida cautelar innominada (Articulo
588 del Cddigo de Procedimiento Civil), a través de la cual, el juez
de la causa ordene a las autoridades aduaneras la suspensién de la
referida importacién o exportacion de mercancias con fundamento
en la referida norma, acorde por demés con los postulados del
ADPIC respecto al tema en cuestién.?®

Es importante tener en cuenta los elementos estructurales del derecho

procesal civil, como son: la accién, la jurisdiccion, competencia y proceso.

1) La accion: segun Moros, “es el derecho o facultad que tiene toda
persona de acudir ante los o6rganos jurisdiccionales para tramitar la
satisfaccion de su pretension.”?® En términos similares Puppio sefiala que la
accién “es el poder juridico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los
6rganos jurisdiccionales para reclamar la satisfaccion de una pretension.”*
Para Cuenca “la accion es un poder publico, puesto al servicio de un interés
colectivo, que provoca la actividad jurisdiccional para obtener la tutela juridica

del Estado.”®! En otras palabras, a través de la accion el ciudadano pide la

tutela judicial que el Estado esta en el deber de garantizar.

%8 |. De Sola (1999). Aduanas y Propiedad Intelectual. Disponible en linea.

29 Carlos Moros P. De las Citaciones y Notificaciones. San Cristobal, Venezuela: Ed. Juridica
Santana.2005, p. 9.

30 Vicente J. Puppio. La Teoria General del Proceso, Caracas: UCAB. 2006, p. 365.

! Humberto Cuenca. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Caracas: UCV. 1993, p. 135.
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El proceso civil se promueve a través del ejercicio de ese derecho de
accion. De hecho, el Articulo 11 del Cdédigo de Procedimiento Civil (CPC),
dispone: “En materia civil el Juez no puede proceder sino a instancia de

parte...”. Por lo tanto, no puede haber un proceso civil sin la accion

demandante, por supuesto, interpuesta ante los Tribunales competentes.

2) Jurisdicciéon y Competencia: Para Chiovenda la jurisdiccion es ‘“la
actuacion de la voluntad concreta de la Ley”,* y para Brice es “el poder de
gue estan investidos los jueces para administrar justicia, definicion subjetiva, o
bien como el conjunto de negocios 0 asuntos sometidos o encomendados a la

autoridad judicial, definicion objetiva”.®®

Asimismo, Moros sefiala que “la jurisdiccion es la potestad que tiene el
Estado para dirimir conflictos entre particulares, decidir lo ajustado a derecho e
imponer su acatamiento”.®* Es decir, que la finalidad de la jurisdiccion es
resolver los conflictos entre las partes mediante sentencia definitivamente
firme, lo cual trae como consecuencia, el efecto de cosa juzgada, que se
traduce en la imposibilidad de intentar nuevamente la demanda, y en la
imposibilidad de que los 6rganos jurisdiccionales modifiquen la decision

tomada.

%2 Citado por José Balzan. Lecciones de Derecho Procesal Civil. Venezuela: Ed. Sulibro. 2001, p.53.
% dem.
3 Moros. De las Citaciones... Ob. Cit., p. 10.
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B. GARANTIA ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS DE OBSERVANCIA DE

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

De conformidad con el Articulo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC,
Venezuela, al igual que todos los miembros de la OMPI, esta en el deber de

asegurar de que:

...en su legislacion nacional se establezcan procedimientos de
observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo
previsto en la presente Parte que permitan la adopcion de
medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los
derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente
Acuerdo, con inclusidbn de recursos &agiles para prevenir las
infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de
disuasion de nuevas infracciones. Estos procedimientos se
aplicaran de forma que se evite la creaciéon de obstaculos al
comercio legitimo, y deberan prever salvaguardias contra su abuso.

No obstante, el ordinal 5 del citado articulo 41 del Acuerdo sobre los
ADPIC, expresamente establece que no impone la obligacion de instaurar un
sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual

distinta del ya existente para la aplicacion de la legislacion en general.

Asi que, aunque Venezuela no cuenta con una ley especial adjetiva que
permita ejercer la salvaguarda de los derechos intelectuales, se rige por las

normas procesales existentes.

De manera que, los procesos para la observancia de los derechos de

propiedad intelectual se rigen, fundamentalmente, por la normas procesales

38



existentes la legislacion venezolana, es decir, en materia civil se rige por el
procedimiento civil ordinario, en materia administrativa, por las normas
relativas al procedimiento administrativo, y en materia penal, de acuerdo con

al cédigo Orgénico procesal penal, segun el caso.

Ahora bien, por la adopcion de las normas sobre la Observancia de la
Propiedad Intelectual en Frontera establecidas tanto por el Acuerdo sobre
(ADPIC), como por la Decision 486 de la Comunidad Andina por la que se
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, se exige al Estado
venezolano que la autoridad nacional competente en materia aduanera debera
establecer procedimientos eficaces contra cualquier accién infractora de los

derechos de propiedad intelectual.

En consecuencia, en este caso, el Servicio Nacional Integrado de
Administracion Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del
Poder Popular para las Finanzas, dicta la Providencia Administrativa 0915
sobre la Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual en la
Importacién y Transito Aduanero de Mercancias (Providencia Administrativa

0915), la cual, segun su articulo 1, tiene por objeto:

La presente Providencia tiene por objeto regular las actuaciones a
seguir por los titulares de cualquier derecho de propiedad intelectual
validamente reconocido y, por los funcionarios de la Administracion
Aduanera y Tributaria, ante la presuncion de la violacion de los
derechos de propiedad intelectual.
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Entonces, los funcionarios del SENIAT vy los titulares del derecho de
propiedad intelectual, se encuentran sometidos a esta Providencia cuando se

trate de ejercer acciones en contra de presuntos infractores a estos derechos.

C. PROCESOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Tal y como lo tiene previsto el ADPIC, los procesos civiles y
administrativos tienen caracteristicas comunes, ya que, en la Parte Ill, Seccién

I, trata sobre los procedimientos y recursos civiles y administrativos.

Pues bien, en primer lugar el articulo 42 se amplia el concepto sobre los

Procedimientos justos y equitativos:

Los Miembros pondran al alcance de los titulares de derechos
procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos
los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente
Acuerdo. Los demandados tendran derecho a recibir aviso por
escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusion
del fundamento de la reclamacion. Se autorizara a las partes a estar
representadas por un abogado independiente y los procedimientos
no impondran exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las
comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos
procedimientos estaran debidamente facultadas para sustanciar sus
alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El
procedimiento debera prever medios para identificar y proteger la
informacion confidencial, salvo que ello sea contrario a
prescripciones constitucionales existentes.

En esta norma se contempla el principio del derecho a la defensa, ya que
al demandado debe darsele la oportunidad de conocer los términos de la
demanda mediante previo aviso por escrito y hecho de manera oportuna, asi

como también, se preveé una fase probatoria, la proteccion de informacion
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confidencial y el derecho de las partes a ser oidas.

Por otra parte, en el articulo 48 se prevén las facultades de las
autoridades judiciales ordenar al infractor el pago de dafios y perjuicios, y

condenar en costas judiciales.

D. MEDIDAS PROVISIONALES:

Las medidas provisionales pueden ser prohibiciones o autorizaciones
que permitan garantizar la titularidad de los derechos intelectuales. Segun
Bentata “las medidas cautelares son la esencia de todo litigio, y

particularmente en materia de Propiedad Intelectual, precisamente por su

naturaleza volatil y subjetiva frente a los derechos tangibles y reales.”®

En el articulo 48 del Acuerdo Sobre los ADPIC se dispone que:

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar la
adopcion de medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas a:
a) evitar que se produzca la infraccion de cualquier derecho de
propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancias
ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdiccién de aquéllas,
inclusive las mercancias importadas, inmediatamente después del
despacho de aduana;

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

Este tipo de medidas provisionales pueden ser adoptadas aun sin haber

oido a la otra parte, para evitar dafios graves a los propietarios de los

% Bentata. Ob. Cit., p. 236.
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derechos intelectuales, no obstante, esta debera ser debidamente notificada.

E. MEDIDAS EN FRONTERA

Definicion: Las medidas en frontera son medidas directas que efectdan
las autoridades competentes en o por ante las Aduanas, para que mediante
procedimientos agiles se detengan las mercancias presuntamente violatorias
de los DPI, impidiendo entre tanto su ingreso a los circuitos comerciales, hasta

tanto se compruebe su licitud

Base Legal de las Medidas en Frontera: se encuentran establecidas en el
Acuerdo ADPIC, en la Parte Ill Seccién IV que consta de diez articulos

comprendidos entre el 51 al 60.

Primeramente, se prevé la suspension del despacho de aduana por las
autoridades aduaneras y al respecto el Acuerdo Sobre los ADPIC sefala en su

articulo 51 que los paises:

...adoptaran procedimientos para que el titular de un derecho, que
tenga motivos validos para sospechar que se prepara la importacion
de mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas o
mercancias pirata que lesionan el derecho de autor, pueda
presentar a las autoridades competentes, administrativas o
judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las
autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas
mercancias para libre circulacion. Los Miembros podran autorizar
para que se haga dicha demanda también respecto de mercancias
gue supongan otras infracciones de los derechos de propiedad
intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la
presente seccion. Los Miembros podran establecer también
procedimientos analogos para que las autoridades de aduanas
suspendan el despacho de esas mercancias destinadas a la
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exportacion desde su territorio.

Es decir, se exige que los paises miembros de la Organizacién Mundial
del Comercio (OMC) adopten procedimientos para salvaguardar los derechos
de propiedad intelectual de las presuntas infracciones detectadas en los

procedimientos de importaciones.

Excepciones: Cabe resaltar las dos Unicas excepciones al procedimiento
establecidas: No se suspenderan, las mercancias que se hallen Unicamente
en transito y tampoco se suspenderan las mercancias que hayan sido
comercializadas en otro pais por el titular de un derecho o con su

consentimiento.

Podria decirse que con el establecimiento de la citada normativa de
medidas de frontera, al establecer la intervencion de las autoridades se impide

las infracciones a la propiedad intelectual.

Por otra parte, desde el cuatro de enero de 1999, entr6 en vigencia en
Venezuela la Ley Organica de Aduanas que establece en sus articulos 87 y 88

las Medidas en Frontera, las cuales pasamos a citar:

Articulo 87: Las 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 el pais o derivados de acuerdos
internacionales de los que la Republica sea parte.

El érgano competente en materia de propiedad intelectual podra
solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, el
desaduanamiento de la mercancia en cualquier momento, previa
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presentacion de garantia suficiente para proteger al titular del
derecho en cualquier caso de infraccion, la cual debera ser fijada
por el 6rgano competente.

Las autoridades aduaneras notificaran al propietario, importador o
consignatario de la mercancia cuestionada, la retencion de la
misma.

Articulo 88: Las autoridades aduaneras, conjuntamente con las
oficinas competentes en materia de propiedad intelectual,
estableceran servicios de informacion que permita el cumplimiento
de las anteriores disposiciones.

De la lectura de estos articulos se observan varios elementos:

- que se le otorga competencia en esta materia al Servicio Autonomo de

la Propiedad Intelectual (SAPI). No se precisan lapsos.

- Se dispone la suspension o desaduanamiento de la mercancia, lo cual
trae como consecuencia la no disponibilidad de la misma, sin que se sefiale al

respecto cual es su destino final.

- Se acuerda la colaboracion entre los drganos administrativos
involucrados en dicho procedimiento a los fines de establecer un servicio de

informacion que permitan la aplicacion de las normas antes mencionadas

Una vez que la autoridad aduanera haya recibido del érgano competente
en materia de propiedad intelectual la solicitud de no desaduanizar un
determinado embarque, se inicia un procedimiento que en las aduanas se
refiere puede concluir por alguna de las siguientes razones:

- Por caducar el lapso de diez dias habiles previsto en el articulo 55 del
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Acuerdo de ADIPC.

- Por solicitud del o6rgano competente en materia de propiedad
intelectual, en el sentido de que se permita el desaduanamiento, previa
presentacion de garantia par protegerlos derechos en juego;

- Por decision del 6rgano competente para decidir el fondo del asunto.

Del contexto legal se desprende que la aduana retiene y custodia, pero
las decisiones sobre el asunto corresponden a otras autoridades
administrativas o judiciales.

Por otra parte, es importante mencionar que en el Anteproyecto de Ley

de Propiedad Industrial se disefia un procedimiento en frontera:

Del Tribunal Competente

Articulo 85.- Los tribunales de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y de Transito conoceran de las demandas que se susciten
como consecuencia del ejercicio de las acciones derivadas de la
aplicacion de la presente ley y de otros instrumentos juridicos
vigentes relacionados con la materia.

Es decir, otorga la competencia a los jueces de la jurisdiccion civil y
mercantil, a diferencia de la Ley Organica de Aduanas, que otorga esta

competencia al SAPI.

F. PROCESOS PENALES

En el citado Acuerdo sobre ADPIC, en su Seccion V, también se prevén
procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificacion dolosa de

marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de autor a
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escala comercial, previendo penas de prisibn, sanciones pecuniarias, asi
como recursos de confiscacion, decomiso y destruccion de mercancias

infractoras.

Estas normas deben interpretarse en concordancia a la aplicacion del
articulo 4 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando que expone que constituye

delito de contrabando, como circunstancia agravante:

(...) El ingreso al territorio nacional, el transito o la salida del
territorio nacional de mercancias de marca de fabrica o de comercio
falsificadas o de mercancias piratas, entendiendo por tales las asi
definidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. (Ordinal 19)
Asimismo, en este caso el Articulo 8 de la Ley Sobre el Delito de
Contrabando, le otorga competencia para investigar y conocer de la
perpetracion del Delito de contrabando, el Ministerio Publico. Mientras que el
Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduanera y Tributaria

(SENIAT), actuara de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en todos los casos

como organo auxiliar.

En otro orden de ideas, es importante sefalar que en el ailo 1996 la
Direccion Nacional de Derecho de Autor y el Cuerpo Técnico de Policia
Judicial crearon el Comando Antipirateria (COMANPI), cuerpo que persigue
los delitos intelectuales; esta brigada vigila la produccién ilegal de libros,
videos y obras cinematograficas y discograficas, pudiendo llegar en su labor a

ejecutar embargos y decomisar bienes.

46



El Comando Antipirateria, COMANPI, es un organismo con competencia
nacional, adscrito a la Divisiébn Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo
Técnico de Policia Judicial. Fue creado el 4 de junio de 1996 y su funcion es
prevenir, investigar y perseguir los delitos por violacion a derechos de autor,
vigilando la produccion ilegal de libros, videos, obras cinematogréficas y

discogréficas.

COMANPI se define como un grupo formado por funcionarios
capacitados en labores de investigacion, adscrito a la Division Contra la
Delincuencia Organizada, quienes se encargan de las pesquisas en aquellas
actividades realizadas por organizaciones criminales dirigidas a la pirateria
(falsificacion, reproduccion, imitacion), de productos, marcas, obras del

ingenio, de manera ilicita, con fines oneroso o su comercializacion.*
Las entidades, publicas y privadas que integran el COMANPI son:
- Ministerio de Justicia.

- Cuerpo Técnico de Policia Judicial. (Cuerpo de Investigaciones

Cientificas, Penales y Criminalisticas)
- Direccion Nacional de Derechos de Autor

- Instituto Venezolano de Representacion Cinematografica. (INDERECI)

% COMANRPI (1976). ¢Qué es COMANPI?. Disponible en linea.
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- Asociacién Protectora de los Derechos Intelectuales Fonograficos,

(APDIF).

- Bussines Software Aliance de Venezuela, (BSA).

- Fundacién Para la Promocion del Libro, (FUNDALIBRO)

Las distintas modalidades protegidas por la legislacion venezolana en la

materia son:

—Programas para ordenadores, incluyendo la documentacion técnica y

los manuales de uso;

—Bases de datos;

—Obras audiovisuales y radiofénicas;

—Libros, folletos y otros escritos literarios, artisticos o cientificos;

— Conferencias;

—Obras draméticas y musicales;

—Obras coreograficas y pantomimicas cuyo movimiento escénico se

haya fijado por escrito o en otra forma;

— Composiciones musicales;

—Interpretaciones y ejecuciones de musicos, actores o cantantes;
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—Obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografia;

—Obras de arte aplicado que no sean meros modelos o dibujos

industriales;

- llustraciones y cartas geograficas; planos, obras plasticas y croquis

relativos a la geografia, topografia, arquitectura o a las ciencias.
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CAPITULO V

ELEMENTOS JURIDICOS BASICOS QUE RIGEN LOS PROCESOS
CIVILES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA OBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La observancia de los derechos de propiedad intelectual exige un
conjunto de requisitos elementales que deben seguirse en los procesos civiles,

administrativos y penales.

A. LA DEMANDA

El proceso de incautacion de bienes de provenientes de violacion de los
derechos de propiedad intelectual, segun lo dispuesto en el articulo 51 del
Acuerdo sobre ADPIC; puede ser iniciado:

- De oficio, o

- A instancia de parte interesada, mediante una "Demanda" que debera
contener:

- Informacion suficiente que permita identificar las mercancias afectadas

y que acredite la titularidad del Derecho infringido.

- Pruebas suficientes que permitan deducir la presuncion grave del

Derecho infringido.

- Se le podra exigir al demandante una "Fianza o Garantia" para prevenir
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eventuales abusos o dafios al importador o al propietario de la mercancia.

- El objeto esencial del procedimiento consiste en la "Suspencion” del
despacho de aduana de las mercancias que tendran una duracién que no
podran exceder de 10 dias habiles, durante los cuales debe iniciarse el

procedimiento conducente a una decision sobre el fondo.

- Las autoridades competentes estan facultadas para exigir al
demandante, cuando resultase infundado su reclamo, el pago de una
adecuada indemnizacion a favor del importador, del consignatario y del
propietario de las mercancias en el supuesto de retencion infundada de

aquellas.

Los Estados Miembros deberan ademas establecer mecanismos que
permitan a las autoridades competentes ofrecer al titular del derecho la
posibilidad de inspeccionar las mercancias, con el fin de fundamentar sus

reclamos, todo ello sin perjuicio de la informacion confidencial.

Finalmente, se abre la posibilidad para que los Miembros de la OMC
puedan prever una actuacion de Oficio de las autoridades competentes con la
finalidad de que se proceda a suspender el despacho de la mercancia, en los
casos que se presuma la existencia de una infraccion de un derecho de

propiedad intelectual.

Por otra parte, la Providencia Administrativa 0915 faculta a la

Administracion Aduanera y tributaria para intervenir en la incautacion de
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bienes que violen la propiedad intelectual, de conformidad con el articulo 4:

Articulo 4. Intervencion de la Administracion aduanera y Tributaria.
La Administracion Aduanera y Tributaria intervendra cuando se
detecten mercancias que violen o puedan vulnerar derechos de
Propiedad Intelectual:

1. En el Control Inmediato.

2. En Zonas Francas, Zonas Libres y Depdsitos Aduaneros. Y

3. En actividades de control posterior

En cuanto a la instancia de parte interesada, de conformidad con el

articulo 5 de la Providencia Administrativa 0915:

Articulo 5. Control aduanero a solicitud de parte interesada.
Los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual indicados en
esta providencia, que tengan motivos validos para sospechar que
se efectuard o se ha efectuado la importacion o transito de
mercancias que lesionen su derecho de Propiedad Intelectual,
podran solicitar a la Intendencia Nacional de Aduanas o a la
Aduana correspondiente, la retencién preventiva de dichos
bienes. A tal fin, se debera dar cumplimiento a las normas sobre la
Observancia de la Propiedad Intelectual en Frontera establecidas
tanto por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), como
por la Decision 486 de la Comunidad Andina por la que se
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

Tal solicitud retencion preventiva de bienes que afectan la propiedad

intelectual va dirigida al SENIAT.

Ademas, en virtud de lo anterior, quienes estan legitimados para hacer la
solicitud son, justamente, los titulares de los derechos de propiedad
intelectual, que segun el articulo 3, de la citada Providencia, “comprenden a

las personas naturales o juridicas que la Ley les reconoce un derecho de
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autor, un derecho conexo, o un derecho de Propiedad Industrial; asi como los

derechohabientes de estos.”

B. PRUEBAS

A fin de comprobar la licitud de las mercancias, ha sido previsto en la

Providencia 0915 del SENIAT, lo siguiente:

Articulo 6. Comprobacién de la licitud de las mercancias. A los
fines de comprobar la licitud de las mercancias presuntamente
violatorias de derechos de propiedad intelectual, la autoridad
aduanera podra exigir al consignatario aceptante la autorizacion
emitida por el titular del derecho, bien sea la cesion de derechos, la
licencia de reproduccion, el contrato de distribucién o contrato de
venta.

Las autoridades del SENIAT exigiran los documentos contractuales que
hagan prueba de de los derechos de propiedad intelectual de los productos
objeto de comercio. En caso de que las autoridades acepten como validas las
pruebas de tales derechos, procederan los tramites comerciales normales,
salvo que los titulares de los derechos de propiedad intelectual no queden
conformes, en tal caso, podran ejercer la via judicial, a fin de salvaguardar sus

derechos.

Por otra parte, se exigira a todo titular de un derecho que inicie un
procedimiento de conformidad con el articulo 51 del Acuerdo sobre ADPIC,
gue presente pruebas suficientes que demuestren a satisfaccion de las

autoridades competentes que, de acuerdo con la legislacion del pais de
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importacion, existe presuncion de infraccion de su derecho de propiedad
intelectual y que ofrezca una descripcion suficientemente detallada de las
mercancias de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las
autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicaran al
demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda v,
cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuacion de

las autoridades de aduanas.

En tal sentido, lo relativo a las pruebas segun el articulo 43 del Acuerdo

sobre ADPIC consiste en que:

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar que,
cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente
disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado
alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre
bajo el control de la parte contraria, €sta aporte dicha prueba, con sujecion, en
los casos procedentes, a condiciones que garanticen la proteccién de la

informacién confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue
voluntariamente y sin motivos solidos el acceso a informacion necesaria o de
otro modo no facilite tal informacién en un plazo razonable u obstaculice de
manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para
asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podran facultar a las

autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas,
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afirmativas o negativas, sobre la base de la informacion que les haya sido
presentada, con inclusion de la reclamacion o de la alegacion presentada por
la parte afectada desfavorablemente por la denegacién del acceso a la
informacion, a condicion de que se dé a las partes la oportunidad de ser oidas

respecto de las alegaciones o las pruebas.

C. MEDIDAS PROVISIONALES

El otro caso es cuando no se puede probar la licitud de los derechos de

propiedad intelectual. Al respecto, la Providencia 0915 dispone:

Articulo 7. Retencién o aprehension de mercancias. En
ausencia de la presentacion de la documentacion exigible, los
funcionarios actuantes procederan de conformidad con las normas
establecidas en la Ley Organica de Aduanas, sobre las infracciones
aduaneras, reteniendo o aprehendiendo las mercancias, segun sea
el caso, previo levantamiento del acta en la cual consten los
pormenores de la actuacion fiscal.

Medida de retencién preventiva: Lo referente a la medida de retencion
preventiva, también tiene su fundamente en el capitulo 1V, articulo 87 de Ley
Orgéanica de Aduanas que estipula las medidas en aduanas sobre propiedad

intelectual:

Las 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 el pais o derivados de acuerdos
internacionales de los que la Republica sea parte. ElI 6rgano
competente en materia de propiedad intelectual podra solicitar a la
autoridad aduanera, mediante acto motivado, el desaduanamiento
de la mercancia en cualquier momento, previa presentacion de
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garantias suficientes para proteger al titular del derecho en

cualquier caso de infraccion, la cual debera ser fijada por el érgano

competente. Las autoridades aduaneras notificaran al propietario,
importador o consignatario de la mercancia cuestionada, la
retencion de la misma.

Por lo tanto, los funcionarios adscritos al SENIAT, en ejercicio de las
facultades que le compete y en aplicacion de la potestad aduanera, una vez
hecha la verificacion de mercancias objeto de presunto ilicito aduanero se
debe proceder a la retencion preventiva, y deben activarse los procesos de

denuncia, correspondientes ante el Ministerio Publico, para la aplicacion de las

sanciones correspondientes.

Reconocimiento de mercancias: la Ley Organica de Aduanas (LOA)
prevé, en su articulo 51 que sera efectuado con la asistencia del funcionario
competente, quien tendra el caracter de Fiscal Nacional de Hacienda, a los
fines garantizar su validez. Por supuesto, también se dispone que este
procedimiento se desarrollara en condiciones que garanticen su imparcialidad,
normalidad y exactitud, debiendo estar libre de apremios, perturbaciones y

coacciones de cualquier naturaleza.

Levantamiento del Acta de reconocimiento: se procedera al
levantamiento de acta de reconocimiento, previsto en el Articulo 52 de la LOA,
esto es una vez concluido el reconocimiento documental y/o fisico, segun sea
el caso, dejandose constancia de las actuaciones cumplidas, de las objeciones
de los interesados, si las hubiere, y de los resultados del procedimiento. Ahora

bien, no serd necesario levantamiento de acta de reconocimiento cuando no
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hubieren surgido objeciones en el procedimiento respectivo, bastando la firma
y sello del funcionario competente. En caso de objeciones, el acta debera ser
suscrita por los comparecientes y uno de sus ejemplares se entregara al

interesado al concluir el acto.

La secciéon Il del Acuerdo sobre ADPIC, respecto a las Medidas

Provisionales, el Articulo 50 establece que;

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar la

adopcién de medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infraccion de cualquier derecho de propiedad
intelectual y, en particular, evitar que las mercancias ingresen en los circuitos
comerciales de la jurisdiccion de aquéllas, inclusive las mercancias

importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta

infraccion.

2. Las autoridades judiciales estaran facultadas para adoptar medidas
provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oido a la otra parte, en
particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause dafo
irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de

destruccion de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estaran facultadas para exigir al

demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con
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el fin de establecer a su satisfaccion con un grado suficiente de certidumbre
gue el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a
ser objeto inminentemente de infraccion, y para ordenar al demandante que
aporte una fianza o garantia equivalente que sea suficiente para proteger al

demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oido a la
otra parte, éstas se notificardn sin demora a la parte afectada a mas tardar
inmediatamente después de ponerlas en aplicacion. A peticion del
demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificacion se
procedera a una revision, en la que se le reconoceré el derecho de audiencia,
con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o0 confirmarse esas

medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecucién de las medidas provisionales
podra exigir al demandante que presente cualquiera otra informacién

necesaria para la identificacion de las mercancias de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4, las medidas provisionales
adoptadas al amparo de los parrafos 1 y 2 se revocaran o quedaran de otro
modo sin efecto, a peticion del demandado, si el procedimiento conducente a
una decision sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que
habra de ser establecido, cuando la legislacion de un Miembro lo permita, por
determinacién de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a

falta de esa determinacion no sera superior a 20 dias habiles o 31 dias
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naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o
caduquen por accién u omision del demandante, o en aquellos casos en que
posteriormente se determine que no hubo infraccion o amenaza de infraccion
de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estaran
facultadas para ordenar al demandante, previa peticion del demandado, que
pague a éste una indemnizacion adecuada por cualquier dafio causado por

esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a
resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendran a

principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta seccion.

Otras Medidas: Ademas de la retencibn de la mercancia, pueden
adoptarse otras medidas destinadas a ordenar apartar de los circuitos
comerciales las mercancias infractoras, asi como los materiales y medios para
producirlas, lo cual podria implicar la destruccion o eliminacion de la
mercancia en funcion de la gravedad de la infraccion y solo bajo

circunstancias excepcionales podra ser reexportada.

D. RECURSOS

Segun el Articulo 56 de la LOA, en los casos en que el consignatario,
exportador o remitente no estuvieren conformes con los resultados del

reconocimiento podran ejercer los recursos correspondientes recurrir de
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conformidad con lo establecido en el Titulo VII de la misma Ley, es decir tiene
derecho a ejercer el recurso jerarquico dispuesto en su articulo 131: “De toda
decisién se oira recurso jerarquico por ante el Ministro de Hacienda. La
interposicion del recurso no suspendera los efectos del acto recurrido. “

En cuanto al plazo para interponer el recurso, el articulo 132 dice

expresamente, que

...debe interponerse ante el funcionario que dicté el acto, dentro de
los veinticinco (25) dias habiles siguientes a la notificacion del
mismo, mediante escrito en el cual el recurrente especificara las
razones de hecho y de derecho en que fundamente su pretension,
pudiendo promover las pruebas que considere convenientes sin que
sean admisibles las de confesion y juramento. Cuando el recurso
jerarquico se refiera al resultado de los reconocimientos, el lapso
indicado se contara a partir de la fecha del acta consagrada en el
articulo 51 de esta Ley.

La decision del recurso, en base al articulo 134 de la LOA debe hacerse
mediante resolucion debidamente motivada, dentro de un plazo no mayor de

cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su interposicion.

Recurso de apelacion y medida de destruccion de la mercancia: el

articulo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC, preve que:

Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al titular del
derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una
autoridad judicial, las autoridades competentes estaran facultadas
para ordenar la destruccidbn o eliminacion de las mercancias
infractoras de conformidad con los principios establecidos en el
articulo 46. En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de
comercio falsificadas, las autoridades no permitirdn, salvo en
circunstancias excepcionales, que las mercancias infractoras se
reexporten en el mismo estado ni las someteran a un procedimiento
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aduanero distinto.

Excepcion a la aplicacion de medidas de destruccion o eliminacion de
mercancia: Segun el articulo 60 del Acuerdo in comento, seran excluidas las
pequefias cantidades de mercancias que no tengan caracter comercial y
formen parte del equipaje personal de los viajeros 0 se envien en pequefias

partidas.

Otros recursos: Para establecer un medio eficaz de disuasion de las
infracciones, las autoridades judiciales, segun el articulo 46 del Acuerdo sobre
los ADPIC, estaran facultadas para ordenar que las mercancias que se haya
determinado que son mercancias infractoras sean, sin indemnizacion alguna,
apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar dafios al
titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea
incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades
judiciales estaran ademas facultadas para ordenar que los materiales e
instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la produccion de
los bienes infractores, sean, sin indemnizacion alguna, apartados de los
circuitos comerciales de forma que se reduzcan al minimo los riesgos de
nuevas infracciones. Se tendrdn en cuenta, al dar curso a las
correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporcién entre
la gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas como los intereses de

terceros.
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En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o de comercio
falsificadas, la simple retirada de la marca de fabrica o de comercio apuesta
ilicitamente no bastara, salvo en casos excepcionales, para que se permita la

colocacion de los bienes en los circuitos comerciales.
E. ARBITRAJE EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Dice Hernandez, citando a Hung que :

De manera general, la doctrina es consecuente en conceptuar el
arbitraje como aquella institucion en la cual dos o mas personas, en
ejercicio de su autonomia de voluntad, acuerdan someter a uno o
varios arbitros, la solucion de un conflicto juridico determinado
sobre la materia de la cual tengan libre disposicion; conflicto que de
acuerdo a lo que dispongan las partes, puede ser resuelto conforme
a derecho, o conforma a la equidad, obligandose las partes a
cumplir con la solucion del conflicto acordada por los arbitros, la
cual tendra fuerza ejecutiva una vez cumplidos los tramites que al
efecto dispone la ley. *'(p.339)

La Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, en el
Titulo V, que trata “De la Organizacion del Poder Publico Nacional”, en el
Capitulo Ill, “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, consagra al arbitraje

como un organo componente de ese Poder Judicial. En efecto, el articulo 253

reza lo siguiente:

El sistema de justicia esta constituido por el Tribunal Supremo de
Justicia, los demas tribunales que determine la Ley, el Ministerio
Pdblico, la Defensoria Publica, lo 6érganos de investigacion penal,

3'7 Hernandez B., César J. (2005). EIl Arbitraje Tributario (Revista de Derecho Tributario N° 105).
Organo Divulgativo de la Asociacion Venezolana de Derecho Tributario. Caracas: Legis., p.339.
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los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el
sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los
ciudadanos o ciudadanas que participen en la administracion de
justicia conforme a la ley y los abogados y las abogadas
autorizadas para el ejercicio.

La Constitucion de 1999 es innovadora en el sentido de que la derogada
Constitucion Nacional de 1961, en lo relativo al Poder Judicial, en su articulo
204, establecia lo siguiente: “el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema

de Justicia y por los Tribunales que determine la ley organica”.

En cuanto al arbitraje en propiedad industrial dice Bentata que en caso
de infracciones “sélo es concebible cuando se trata de dos empresas serias
que divergen a propésito de la existencia o no de una infraccion,”®® de este

modo se pueden acortar el plazo de decision.

% Bentata. Ob. Cit., p. 240.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

La lucha contra el trafico de productos falsificados requiere de la
conjuncién de una serie de esfuerzos que confluyan en el logro del objetivo de
erradicar un problema de elevado costo econémico y social. La practica diaria
nos muestra cémo el esfuerzo comun de empresarios, comerciantes, policias,
administracion puablica y administracién de justicia, va, poco a poco, poniendo
obstaculos a esta actividad, dificilmente erradicable, y contra la que la
concienciacion del consumidor para rechazar este tipo de productos, seria de

una importancia decisiva.

Asimismo, se ha podido apreciar cdmo en el marco de lo previsto en
instrumentos legales de derecho internacional, tales como, el Acuerdo sobre

los ADPIC, o la Decision 344.

En todo esto, se destaca que en el plano juridico se ha venido honrando
el compromiso de Venezuela como miembro de la OMPI, primero, para
garantizar que en la legislacion patria se establezcan procedimientos de
observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y, segundo, la inclusion

de los principios procesales fundamentales, los cuales tienen como finalidad
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suprema que los titulares de los derechos tengan a su disposicion el ejercicio

de medidas y procesos eficaces, para hacer valer sus derechos.

Si bien es esencial contar con fuertes leyes de derechos de proteccion de
la propiedad intelectual, esto no tiene sentido si no existen mecanismos

eficaces para hacerlas cumplir.

Por lo tanto, en el plano internacional es imperativo que los gobiernos
cumplan con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de la OMC sobre los
aspectos de propiedad intelectual relacionados al comercio (ADPIC o TRIP)
mediante la adopcién e implementacion de leyes que cumplan con las normas
internacionales para el cumplimiento y la proteccién de los derechos de

propiedad intelectual.

No obstante, se evidencia un gran avance en la materia a través de la
Providencia Administrativa 0915 del SENIAT, la Ley Organica de Aduana, Ley

contra el Delito de Contrabando.

B. RECOMENDACIONES

Se recomienda:

- Que se realicen foros de discusién o mesas de trabajo a fin de proponer
férmulas juridicas a fin de optimizar los procesos relativos a la incautacion de
bienes que violan la propiedad intelectual.

- El incremento de la cooperacion mutua a través de las fronteras entre la
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policia y otras agencias dedicadas a hacer cumplir las leyes, a fin de mejorar

la coordinacion en materia del cumplimiento de la ley en varios paises, y

- La capacitacion de funcionarios judiciales y del &rea de cumplimiento de
la ley, y el suministro de una mejor asistencia técnica para asegurar que las
personas que luchan en las primeras filas contra la pirateria cuenten con las
herramientas que necesitan para enfrentar la naturaleza cambiante del hurto

de propiedad intelectual.
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