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Consgjo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Origina: inglés
Intelectual relacionados con € Comercio

LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA!

Respuestas de Islandia

l. PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

A. Procedimientos v recursos judiciaes civiles

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

Lostribunalesdedistritoy € Tribunal Supremo de Islandia entienden tanto en asuntos civiles
como en asuntos penales y tienen jurisdiccion en caso de infraccion de los derechos de propiedad
intelectual .

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

Todas |as personas que tengan un interés juridico en hacer vaer derechos de propiedad intelectud
estan legitimadas para hacerlo. Pueden estar representadas ante € tribund por un abogado independiente.

En los procesos civiles, las partes no estén obligadas a comparecer personamente si estan
representadas por un abogado.

En los procesos penales, la parte damnificada esté obligada, por regla genera, a comparecer
ante el tribunal paratestificar.

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

Segun los articulos 67 a 69 de la Ley de Procedimiento Civil N° 91/1991, |as autoridades
judiciales pueden ordenar aunaparte que aporte | as pruebas escritas que estén bajo su control, amenos
que, en lo que serefiere ala prueba en cuestion, esa parte esté exenta con arreglo alas disposiciones
por las que se exime a los testigos de testificar por razones especificas. Véanse los articulos 51 a 59
de la Ley de Procedimiento Civil N° 91/1991.

4. ¢Qué medios se prevén para identificar y proteger la informacién confidencial aportada
como prueba?
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El tribuna puede decidir que los debates sobre las pruebas se celebren a puerta cerrada de
conformidad con los articulos 8y 9 delaL ey de Procedimiento Civil N° 91/1991y con los articulos 8
y 9 delaLey de Procedimiento Penal N° 19/1991. El tribunal puede ordenar alas personas presentes
en la audiencia que mantengan en secreto cuaquier dato del que hayan tenido conocimiento en las
actuaciones.

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

- mandamientos judiciales;

- ordenes de resarcimiento de dafios y perjuicios, con inclusion de la reparacion
por concepto debeneficios, y gastos, comprendidosloshonor arios delosabogados;

- destruccién o apartamiento deloscir cuitos comerciales, por cualquier otro medio,
de las mercancias infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para
su produccion;

- otras medidas.

a) Mandamientos judiciaes

Conformea articulo 23delalLey N° 31/1990, « titular de un derecho o cualquier otrapersona
que tenga un interés juridico en ese derecho puede pedir alas autoridades judiciales un mandamiento
judicia por e que se prohibaaalguien realizar un acto que presente un peligro inmediato deinfraccion
de derechos de propiedad intelectual. S se dictae mandamiento, € demandante hade iniciar actuaciones
judiciales para confirmar e mandamiento ante € tribunal.

Véanse también e articulo 41 de la Ley de Marcas, € articulo 35 de la Ley de Proteccion
de Dibujos y Modelos y € articulo 59 de la Ley de Patentes.

b) Ordenes de resarcimiento de dafios y perjuicios, con inclusion de la reparacion por concepto
de beneficios, y gastos, comprendidos los honorarios de los abogados

Cuando unainfraccién haya causado dafios y perjuicios econdmicos, laindemnizacion de éstos
se haré con arreglo a las disposiciones legislativas generales sobre la indemnizacion y conforme a
articulo 56 de la Ley de Derecho de Autor, a articulo 43 delaLey de Marcas, a articulo 37 de la
Ley de Proteccion de Dibujos y Modelos, al articulo 58 de la Ley de Patentesy a articulo 6 de la
Ley de Semiconductores.

La norma general sobre los honorarios de los abogados es que la parte que pierda un juicio
ante un tribuna habré de indemnizar integramente a la otra parte los gastos que ésta haya realizado.

C) Destruccién o apartamiento de |os circuitos comerciales, por cuaquier otro medio, de las
mercancias infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su produccién

El tribuna puede decidir que las mercancias infractoras se destruyan o de otro modo se dejen
inservibles, conformeal articulo 56 delaL ey de Derecho de Autor, a articulo 44 delalL ey de Marcas,
al articulo 38 de la Ley de Proteccion de Dibujosy Modelos y a articulo 59 de la Ley de Patentes.

El tribuna puede ordenar que las mercancias infractoras se confisguen, sin indemnizacion,
en favor de la parte damnificada o se entreguen a ésta previo pago de una suma que no excedera de
los costos de produccion. Véasetambién el parrafo 3 del articulo 36 delal ey de Proteccion de Dibujos
y Modelos.
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d) Otras medidas

El tribunal puede conceder una indemnizacion de dafios y perjuicios de carécter punitivo a
toda personacuyos derechos se hayan infringido ilegalmente; véased articulo 56 delal ey de Derecho
de Autor. Segun € parrafo 2 del articulo 59 de la Ley de Patentes, € tribuna puede autorizar a
propietario de los productos, aparatos, herramientas y otros articulos a que se hace referencia en e
parrafo 1 adisponer de elloslibremente, durantelatotalidad o parte del plazo devigenciade lapatente,
a cambio de una indemnizacién razonable y en condiciones razonables en otros aspectos.

6. ¢Enquécircunstanciasestan, en su caso, lasautoridadesjudicialesfacultadasparaordenar
al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan
participado en la producciény distribucion delos bienes o servicios respecto delos cuales se haya
determinado que se trata de bienes o0 servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribucion?

No hay disposiciones legislativas que tengan por finalidad especifica obligar a infractor a
informar a titular del derecho sobrelaidentidad de las personas que hayan participado en laproduccion
y distribucion de los bienes o servicios infractores ni sobre sus circuitos de distribucion.

Si estden curso un procedimiento civil, € titular del derecho puede, como parte en ese asunto
y basandose en los articulos 67 y 68 de la Ley de Procedimiento Civil, pedir asistencia a juez para
gue obligue a la parte adversa (el infractor) a entregar cualquier documento escrito existente.

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

Las autoridades judiciales pueden ordenar a una parte que haya abusado del procedimiento
de observancia solicitando que se tomen medidas para imponer indebidamente una obligacion o una
restriccion aotraparte que indemnice el dafio causado aesaotraparte por tal abuso. Laindemnizacion
tiene por finalidad normamente resarcir a la otra parte de todas las pérdidas que € abuso le haya
irrogado. En consecuencia, la indemnizacion puede también incluir todos los gastos efectuados en
el proceso de exoneracion, incluyendo los honorarios apropiados de los abogados.

Con arreglo alajurisprudencia, las autoridades publicas no estan exentas de la obligacion de
tomar lasmedidas correctivas apropiadas cuando se hayan adoptado o se proyecte adoptar disposiciones
de malafe en e curso de la aplicacion de cualquier ley relativa a la proteccion o la observancia de
los derechos de propiedad intelectual.

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

En lalegislacion de Islandia no hay disposiciones particulares que regulen la duracion y el
costo de los procedimientos. No obstante, € principio basico aplicable a todos los procedimientos
judiciales esquesedebellegar aunadecision sin demoraindebida. Losprocedimientosanteel Tribunal
Supremo |levan normalmente entre 6 y 12 meses.

No se pueden proporcionar datos sobre la duracion rea de los procedimientos relativos a la
propiedad intelectual, pues las circunstancias difieren considerablemente, ni dar ninguna indicacion
acerca de sus costos reales.
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B. Procedimientos y remedios administrativos
9. Sirvanse facilitar los datos solicitados en las preguntas anteriores en relacion con los

procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que pueden
ordenarse a resultas de esos procedimientos.

El articulo 57 de la Ley de Derecho de Autor dispone que, si ho se llega a un acuerdo sobre
el importe del reembolso previsto enlosarticulos 14, 15a, 16, 17, 20, 21, 23, 233, 25y 47, cuaquiera
de las partes puede, en casos especificos, someter la diferencia a un comité de arbitraje compuesto
por tres personas. Por lo demés, no hay procedimientos administrativos aplicables como medida
correctiva en caso de infraccion de los derechos de propiedad intelectual. En esos asuntos entienden
exclusivamente los tribunales judiciales.

. MEDIDAS PROVISIONALES

A. Medidas judiciales

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

Existen normas sobre las medidas provisionales consistentes en medidas cautelares en lo que
se refiere alas infracciones de los derechos de propiedad intelectual en las siguientes disposiciones:

el articulo 41 de laLey de Marcas;
el articulo 35 de la Ley de Proteccion de Dibujosy Modelos, y
el articulo 59 de la Ley de Patentes.

Ademas de las medidas provisional es especia es mencionadas directamente en |as respectivas
leyes de propiedad intelectual, hay normas generales sobre las medidas provisionalesen laLey N° 31
de 1990, relativa a los embargos, las 6rdenes de imposicion de restricciones, etc. Segln esas
disposiciones, toda persona que formule una pretension contra otra puede pedir a un juez que ordene
laadopcién de unamedidaprovisional. Como medidaprovisional, € juez puede ordenar a demandado
gue redlice un acto, que se abstenga de realizar un acto o que tolere un acto.

Si un juez dispone que se tome una medida provisional, e demandante habra de iniciar, en
el plazo de una semana a partir de esa orden, actuaciones ante € tribunal. El tribuna examinarala
pretension. S no se incoa un procedimiento, la medida dejara de aplicarse inmediatamente.

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

Se puede ordenar la adopcion de una medida provisional si e demandante presta fianza ante
el juez por |os dafios que puedan causarse al demandado. Segun el articulo 18 delaLey N° 31 de 1990,
la orden puede dictarse sin escuchar al demandado. El juez ha de informar al demandante sobre la
orden.

El solicitante ha deiniciar un procedimiento en e plazo de una semana a partir de la orden.
En ese caso se aplican las normas usuales relativas a los procedimientos.
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12. Sirvanse describir & procedimiento principal parainiciar € proceso de adopcion de medidas
provisionales, ordenar su adopcién y mantenerlas en aplicacion, y especialmente los plazos
pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger 10s intereses legitimos del demandado.

Por regla general, no se puede ordenar la adopcion de una medida provisional a menos que
el solicitante haya probado que o méas probable es que su pretension contra el demandado sea vaida.
El tribuna puede disponer, como condicion para ordenar que se tome una medida provisiona, que
el demandante aporte unafianza o garantia equivalente que sea suficiente paraproteger a demandado.

Si e tribunal ordena que se adopte una medida provisional, debera a mismo tiempo decidir
la forma de aplicacién de esa medida. El tribunal puede decidir e momento de entrada en vigor y
el plazo de vigenciade lamedida. El tribuna puede también decidir que el demandado puede evitar
que se aplique la medida si aporta una fianza o garantia equivalente que sea suficiente para proteger
a demandante.

El tribunal puede, en su decision de ordenar la adopcion de una medida provisiona o en una
decision posterior tomada a peticion del demandado, fijar un plazo razonable dentro del cual €
demandante habradeiniciar un procedimiento civil conducente aunadecisién sobreel fondo del asunto.

El demandado puede pedir que se anule 0 se limite la medida si se aportan nuevas pruebas
que lo justifiguen o s cambian las circunstancias en las que se ordend la adopcion de la medida
provisional.

Si serevocanlasmedidas provisionales, o si esasmedidas quedan sin efecto acausade cual quier
accion u omision del demandante, 0 si posteriormente se comprueba que cuando se ordend la adopcion
delamedidaprovisional no se habiainfringido ningn derecho de propiedad intel ectual, |as autoridades
judiciales estén facultadas para ordenar a demandante que indemnice debidamente a demandado por
cualesquiera dafios y perjuicios causados por las medidas.

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

Véase la respuesta a la pregunta 8.

B. Medidas administrativas

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

En Islandia no se puede ordenar administrativamente la adopcion de medidas provisionales.
. PRESCRIPCIONES ESPECIALESRELACIONADASCON LASMEDIDASEN FRONTERA

15. Sirvanse indicar respecto de qué mercancias puede solicitarse la suspension por las
autoridades aduaneras de su despacho para libre circulacién, y especialmente si cabe también
recurrir aeseprocedimiento en relacion con mer cancias que entrafien infracciones delos der echos
de propiedad intelectual distintas de las que entrafian las mercancias de marca de fébrica o de
comercio falsificadas o las mercancias pirata que lesionan e derecho de autor, en e sentido del
Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de pagina al articulo 51). Sirvanse indicar, juntamente
con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento
(mercancias de otro Miembro, unién aduanera, mercancias en transito o importaciones de minimis).
¢Esaplicabled procedimiento a lasimportaciones de mer cancias colocadas en € mercado deotro
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pais por € titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancias destinadas a la
exportacion?

Segln € primer parrafo del articulo 50 A delaLey de Aduanas N° 55 de 1987, la suspension
del despacho por las autoridades aduaneras se aplica solamente a las mercancias de marca de fébrica
o de comercio fasificadas 0 a las mercancias pirata que lesionan € derecho de autor. No obstante,
el Ministro puede, conformea pérrafo 6 del articulo 50, decidir por reglamento que esas disposiciones
se aplicarén también a las infracciones de otros derechos de propiedad intelectual .

Los productos importados en pequeias cantidades por turistas y las pequefias expediciones
de productos no destinados @ comercio estan exentos de la aplicacion de estos procedi mientos.

Estos procedimientos no se aplican alasimportaciones de mercancias col ocadas en €l mercado
enotro pais con € consentimiento del titular del derecho ni alas mercancias destinadas alaexportacion
(véase e parrafo 5 del articulo 50 A).

16. Sirvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspension
del despacho de aduana de las mercancias por las autoridades aduaneras, particularmente en
lo que respecta a las autoridades competentes (articulo 51), los requisitos que ha de reunir la
solicitud a tal efecto (articulo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duracion de la
suspension (articulo 55). ¢Como se han aplicado los articulos 53 (fianza o gar antia equivalente),
56 (indemnizacion al importador y al propietario delas mercancias) y 57 (derecho de inspeccién
e informacion)?

El titular del derecho puede pedir por escrito alas autoridades aduaneras que tomen medidas
contralaimportacion de mercancias falsificadas o de mercanciaspirata. Lasolicitud habrade contener
una descripcion  suficientemente detallada de las mercancias, asi como pruebas de que € solicitante
es efectivamente € titular del derecho sobre ellas. Después de examinar la solicitud, |as autoridades
aduaneraspueden suspender € despacho delasmercanciasoretenerlasduranteun plazo dehastal0 dias.
Si, dentro de un plazo de 10 dias a partir de la solicitud, no se ha informado a la autoridad aduanera
pertinente de que se ha sometido la cuestion alas autoridades competentes, se despacharén las mercancias;
no obstante, en caso de necesidad ese plazo puede prorrogarse durante un maximo de 10 dias. Las
autoridades aduaneras pueden pedir a solicitante que preste fianza para garantizar & cumplimiento
de sus obligaciones con respecto a las personas afectadas por las medidas, asi como € pago de los
gastos de conservacion de las mercancias por las autoridades aduaneras. El propietario, importador
o0 destinatario puede pedir que se despachen |as mercancias siempre que preste unafianza para proteger
losinteresesdel titular del derecho. Laautoridad aduanera, apeticion del titular del derecho, informara
a éste sobre la persona que haya presentado la declaracion de aduana y sobre € destinatario, si es
conocido. Ademés, laautoridad daraal titular del derecho y aotras personas af ectadas por las medidas
adoptadas la oportunidad de inspeccionar las mercancias.

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

Més arriba se han indicado | as disposiciones vigentes sobre la duracion de | os procedimientos,
enparticular e plazo paralasuspension del despacho olaretencion (10 dias, con posibilidad de prérroga
por otros 10 dias). No se dispone de datos sobre €l costo de taes procedimientos. El Ministro puede
disponer que se perciban unos derechos por esos procedimientos.
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18. ¢Estén obligadaslas autoridades competentes a actuar por propiainiciativay, en tal caso,
en qué circunstancias? ¢Hay disposiciones especiales aplicables a la actuacién de oficio?

La autoridad aduanera puede, por propia iniciativa, retener las mercancias si tiene pruebas
dequeéstas son real mentemer canciasfa sificadaso mercanciaspirata. Laautoridad aduanerainformara
dedlo a titular del derecho lo antes posibley le dara un plazo de tres dias para presentar la solicitud
indicada mas arriba

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

Si un tribunal ha decidido sobre una infraccion de derechos de propiedad intelectua y no ha
ordenado la adopcion de ninguna medida especial, la autoridad aduanera esta facultada para destruir
las mercancias o tomar otras medidas.

V. PROCEDIMIENTOS PENALES

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

Los tribunales de distrito y e Tribunal Supremo de Islandia tienen jurisdiccion sobre las
infracciones delictivas de los derechos de propiedad intelectual.

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

Se prevé la aplicacion de procedimientos y sanciones penales con respecto a las siguientes
infracciones:

E2) toda infraccion que entrafie premeditacion o negligencia grave (véase € articulo 54
de la Ley de Derecho de Autor);

b) todainfraccion intencional deun derecho conferido por unamarca(véased articulo 42
delalLey de Marcas);

C) todainfraccién intenciona de los derechos exclusivos conferidos por |a proteccién de
un dibujo 0 modelo (véase @ articulo 36 de la Ley de Proteccion de los Dibujos y
Modelos);

d) todainfraccionintencional delosderechosexclusivosconferidospor unapatente (véase

el articulo 57 de la Ley de Patentes), y
€) toda infraccion (véase e articulo 7 de la Ley de Semiconductores).

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

El Ministerio Fiscal esta facultado paraincoar procedimientos penaes en caso de infraccion
de los derechos de propiedad intelectual.
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23. ¢Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penalesy, de ser
asi, quiénes estan legitimados para hacerlo?

Segun € articulo 59 de la Ley de Derecho de Autor, toda persona perjudicada puede, por lo
general, también iniciar procedimientos legales (" procedimientos penaes/civiles").

Segln € articulo 39 delaL ey de Proteccion de Dibujosy Modelos, toda persona que considere
gue se han lesionado sus intereses tiene derecho a iniciar procedimientos legales con arreglo a las
disposiciones dela seccién VII. Los procedimientos legales que se basen en € articulo 36 se regiran
por las normas aplicables alos procesos penales, y las pretensiones basadas en € articulo 37 podrén
sustanciarse como procesos penales.

De conformidad con € articulo 45 de la Ley de Marcas, toda persona que considere que se
han lesionado sus intereses podra iniciar procedimientos legales conforme a los articulos 43 y 44.
Esos procedimientos se tramitardn como causas civiles, pero las pretensiones basadas en el articulo 43
podrén también tramitarse como procesos penales.

Segun e parrafo 3 del articulo 57 de la Ley de Patentes, los procedimientos seran iniciados
por lapersonadamnificada. No hay ningunalimitaciénenlo que serefiereal osprocedi mientos penales.

24, Sirvanse indicar, si es necesario por categorias de derechos de propiedad intelectual y
tipos de infraccion, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponer se:

- prision;

- sanciones pecuniarias;

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

- otras medidas.

E2) Prisién

L asmedidas correctivas pena es que se pueden adoptar son basi camentelasmismas con respecto
atodos los derechos de propiedad intelectua e incluyen sanciones pecuniarias 0 penas de prision de
hasta tres meses de duracién (hasta dos afios en caso de infraccion de derechos de autor) cuando los
actos se han realizado con premeditacién o con negligencia grave.

Articulo 54 de la Ley de Derecho de Autor.

Articulo 42 de la Ley de Marcas.

Articulo 36 de la Ley de Proteccion de Dibujos y Modelos.
Articulo 57 de la Ley de Patentes.

b) Sanciones pecuniarias

Véase més arriba, asi como d articulo 7 de la Ley de Semiconductores.

C) Confiscacion, decomiso y destruccion de las mercancias infractoras y de 1os materiales y
accesorios utilizados para su produccién

Las disposiciones sobre la confiscacion, € decomiso o la destruccion de los materiaes y
accesorios utilizados para la produccién de las mercancias infractoras son basicamente las mismas en
lo que serefiere atodos los derechos de propiedad intelectual. Tales disposiciones han sido descritas
en e contexto de la pregunta 5.
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d) Otras medidas
25, Sirvanse describir las disposiciones que regulan la duracion y € costo del procedimiento
y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duracion real del procedimientoy su

costo.

Véase la respuesta a la pregunta 8.





