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RESUMEN

La presente investigacion demuestra la ineficacia de las Medidas en Frontera
especificadas en el Decreto Legislativo N° 1092 y su falta de tutela adecuada para la
propiedad intelectual en el Peru. Por ello, se recomienda reemplazarlas por un
procedimiento sumarisimo a cargo del Indecopi. Se argumenta que el procedimiento
actual incluye pasos que no agregan valor como la deficiente comunicacion entre
Aduanas e Indecopi. Ademas, la exigencia para el administrado de una solicitud de
medida cautelar cuenta con cargas administrativas innecesarias, como la carta fianza
y el registro voluntario, y presenta umbrales monetarios de importacion que,
eventualmente, pueden resultar insuficientes. Esta ineficiencia se refleja en la baja

intensidad del uso de las Medidas en Frontera.

Este modelo peruano de Medidas en Frontera esta disefiado para un espacio y tiempo
distinto al actual, ya que no se utilizan las herramientas tecnoldgicas ni la cooperacion
internacional para enfrentar la problematica de la pirateria y falsificacién de
mercancias. En consecuencia, el control queda supeditado a la voluntad de algun
funcionario publico versado en la materia y con ganas de redoblar sus esfuerzos pese

al poco respaldo legal.

Por esta razon, las conclusiones de la presente tesis de investigacion se resumen en
que el modelo peruano actual de Medidas en Frontera aprobado mediante Decreto
Legislativo N° 1092 requiere ciertas modificaciones para lograr resultados idéneos y
debe ser reemplazado por un procedimiento sumarisimo y electrénico a cargo del
Indecopi, debido a que, actualmente, no es eficaz ni tutela en forma adecuada la

Propiedad Intelectual en las fronteras.
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permanente para realizar la presente
investigacion



Caratula
Resumen
Dedicatoria
indice

Lista de Figuras
Lista de Tablas
Introduccion

CAPITULO I: Marco Normativo de las Medidas en Frontera

. Medidas en Frontera — marco normativo

.1. Adpic

.2. Legislacion a nivel andino

.3. Acuerdo de Promocién Comercial Perl — Estados Unidos
4.

1
1
1
1
1.4. Legislacion Nacional

2. Medidas en Frontera — conceptos generales

2.1. Mercancia falsa
2.2. Mercancia pirata

3. Condiciones minimas que debe cumplir el procedimiento (exigencias
internacionales)

CAPITULO II: Valoracién del Sistema Peruano de Medidas en
Frontera

2.1 Actividades que no agregan valor en el proceso de aplicacion de
Medidas en Frontera.
2.1.1.La comunicacion entre la Sunat y el Indecopi

2.1.2.La exigencia para el administrado de una solicitud de medida
cautela

2.2 Cargas administrativas innecesarias.
2.2.1 La carta fianza

2.2.2 Elregistro voluntario

2.3 Inadecuado umbral monetario
2.4 Demostracion cuantitativa de la baja intensidad en el uso de las

Medidas en Frontera.
2.4.1 Medidas en Frontera a solicitud de parte
2.4.2 Medidas en Frontera a solicitud de oficio

CAPITULO IllI: Propuesta de un procedimiento sumarisimo a cargo
del Indecopi

R
«Q

O~NO D WN D

13

13
16
18
19

23

23
23

25

27

31

31
35

42
42

47

52
56

56
59

62



1 Modelos comparados (benchmarking).
.1.1. Unién Europea

.1.2. EE.UU.

.1.3. China

.1.4. Comunidad Andina

.1.5. México

3.2 Propuestas para la mejora en la tutela de los DPI en la frontera
peruana

3.2.1. Propuesta de Modificacion del D.L. N° 1092 y su reglamento
3.2.2. Disefo de un Procedimiento eficaz de tutela de propiedad intele
ctual en frontera utilizando el procedimiento administrativo electrénico
3.2.3. Propuesta del Sistema Automatizado de Medidas en Fronte
ra

Conclusiones

Bibliografia

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

63
64
68
72
80
86

91

92
96

99

104
107
112
113
115



LISTA DE FIGURAS

FIGURA N° 1:

FIGURA N° 2:

FIGURA N° 3:

FIGURA N° 4:

FIGURA N° 5:

FIGURA N° 6:

FIGURAN° 7:

FIGURA N° 8:

FIGURA N° 9:

FIGURA N° 10:

FIGURA N° 11:

FIGURA N° 12:

FIGURA N° 13:

FIGURA N° 14:

Evolucion del Comercio exterior 2014-2018  (En millo
nes de US$)

Evolucion del Tiempo Total de Levante de la Mercancia
2014-2018 (en horas)

Comunicacién entre Sunat e Indecopi

Solicitudes de Medidas Cautelares ante Indecopi
Consulta DUA N° 019-20200

Consideraciones sobre la Carta Fianza

Paises de procedencia de mercancia pirata y falsa

Procedencia de productos falsos vy
comercializados a nivel mundial — 2016

piratas

Base Marcaria Mexicana

Implementacion de un Sistema Electrénico en Peru
Plazos de Medidas en Frontera Insuficientes

Sistema automatizado de Medidas en Frontera-paso 1
Sistema automatizado de Medidas en Frontera-paso 2

Sistema automatizado de Medidas en Frontera-paso 3

Pag.

28

29

33
39
43
45
75

80

90
97
98
100
100

101



LISTA DE TABLAS

TABLAN° 1:

TABLA N° 2:

TABLA N° 3:

TABLA N° 4:

TABLA N° 5:

TABLA N° 6:

TABLAN° 7:

TABLA N° 8:

TABLAN° 9

Tiempo para el tramite de Medidas Preventivas
Cantidad de Registros Voluntarios — Sunat
Medidas en Frontera a solicitud de parte 2010-2019

Aplicacion de Medidas en Frontera de Oficio 2010-
2016

Resultados de las Acciones de Control - Sunat 2018
Principales exportadores del mundo 2017-2018

Ranking de paises de los que exportan a Peru 2017-
2018

Escala de pago de Garantias en China

Cifras de la Direccion Divisional de Proteccion a la
Propiedad Intelectual de México — 2019

Pag.
40
51
57

60

61
70

73

79

89



INTRODUCCION

El comercio internacional tiene un vinculo muy estrecho con el desarrollo de un pais. Las
actividades comerciales entre paises tienen efectos positivos en el crecimiento econémico, ya
qgue generan nuevos puestos de trabajo, reducen la pobreza y nos permite ofrecer al mundo los
productos “bandera”, es decir, los productos que son muy reconocidos a nivel internacional.
Asimismo, se pueden adquirir productos de otros paises a precios muy convenientes en virtud

de los acuerdos comerciales internacionales que mantenemos con importantes paises.

Sin embargo, las actividades comerciales no son del todo beneficiosas. Cuando se afectan los
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI en adelante), no solo se generan considerables
perjuicios a los titulares de dichos derechos, sino también a los grupos productores y, lo mas
alarmante, a los consumidores. Estos perjuicios pueden, incluso, poner en riesgo la salud y

seguridad de estos ultimos.

Con la presente investigacion, se busca proponer un nuevo sistema de medidas en frontera que
incluya celeridad en la inmovilizacion de mercancia presuntamente falsificada o pirateada y
brinde una proteccion eficiente a los DPI en el Peru. Esta propuesta supera las deficiencias que
se han presentado durante la vigencia del Decreto Legislativo N° 1092 (en adelante D.L. N°
1092), ley que aprueba las medidas en frontera para la proteccion de los derechos de autor o

derechos conexos, y los derechos de marcas desde el afio 2009.

La perspectiva de la propuesta esta orientada a enfocar esfuerzos coordinados entre Sunat,
Indecopi y titulares de DPI, de modo que se obtengan beneficios mayores a los que existen en

la actualidad. Con esta modificacion, se lograra una tutela efectiva de los mencionados derechos.



La hipétesis general de la presente investigacion consiste en demostrar que el modelo peruano
actual de medidas en frontera aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1092 debe ser
reemplazado por un procedimiento sumarisimo a cargo del Indecopi, debido a que actualmente

no es eficaz ni tutela en forma adecuada la Propiedad Intelectual en las fronteras.

La presente investigacion consta de tres capitulos. En el primero, se desarrolla el contexto
normativo nacional e internacional en el que se encuentra enmarcada la figura de Medidas en
Frontera. Se parte desde su primera aparicion en los ADPIC hasta la norma especial peruana,
explicitada en D.L. N° 1092. Se desarrollan los aspectos generales de la normatividad vigente y
las que la originaron. Asimismo, se detallan conceptos importantes como los de “mercancia
pirata” y “mercancia falsa” para sefalar la importante diferencia que existe entre ambos términos.
Por ello, la hipotesis especifica del primer capitulo consiste en afirmar que existe un marco legal
que regula el procedimiento de medidas en frontera en el Perl, pese a contar con ciertas

deficiencias o figuras que no se ajustan a las acciones de comercio actual.

El capitulo Il esta referido a la inadecuada tutela de la propiedad intelectual en frontera y se
analizan las deficiencias que presenta el DL. N° 1092, lo cual impide que el sistema de medidas
en frontera se desarrolle exitosamente. Se analizan todos aquellos pasos del procedimiento de
medidas en frontera que desincentivan la presentacion de solicitudes de parte y que han
generado que esa figura no sea usada en los mas de diez anos de promulgada la norma. La
hipétesis especifica del segundo capitulo detallan las falencias de la norma nacional (como la
deficiente comunicacion Sunat - Indecopi y la exigencia para el administrado de una solicitud de
medida cautelar); y (2) cuenta con cargas administrativas innecesarias (tales como la carta
fianza, un registro voluntario). Asimismo, este capitulo identifica las cargas administrativas
innecesarias que se le asigna al titular de DPI, lo cual restringe, en forma efectiva, un acceso

adecuado a la proteccion de sus derechos.



Para plantear un nuevo procedimiento revestido de mayor efectividad, es necesario realizar un
analisis exhaustivo del sistema peruano actual de medidas en frontera, de modo que se puedan
identificar las principales falencias y aciertos que se han presentado desde la vigencia del D.L.
N° 1092. Para ello, se ha recopilado la doctrina juridica oficial y se han efectuado entrevistas a
funcionarios de Indecopi, Sunat, el Ministerio Publico (Fiscalia Penal Especializada en Delitos
Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual) y representantes legales estudios juridicos
dedicados al Derecho de la Propiedad Intelectual (Estudios Barreda Moller, BARLAW, Fernandez
— Davila & Bueno, Iriarte & Asociados, y Thorne, Echeandia & Lema abogados). Estas entrevistas
han sido una fuente de informacion sumamente util y enriquecedora, porque han permitido
conocer, desde la perspectiva de cada uno de ellos, las fortalezas y debilidades de la norma.
También, el aporte mas importante de esta recopilacion de informacion es conocer si todos estos
actores las consideran efectivas para la proteccion de derechos de marcas y autor en el Peru.
Comprender a detalle la casuistica y las experiencias que han adquirido durante el desempefio
de sus cargos ha permitido incrementar, considerablemente, la informacién contenida en la

presente investigacion.

En el Capitulo Ill, se realiza un analisis y comparacion respecto al funcionamiento de las medidas
en frontera en otros paises como China, Estados Unidos, México y bloques econdmicos como la
Union Europea y la Comunidad Andina, lo cual brinda aspectos muy importantes que permiten
conocer por qué, en otros lugares, las medidas en frontera brindan resultados sumamente
favorables para los titulares de DPI. Asimismo, se plantea, como alternativa de solucion en aras
de proteger en forma mas eficiente los DPI, con el uso productivo de la tecnologia disponible, un
procedimiento administrativo electronico que permita a los titulares de los DPI presentar
solicitudes en forma virtual para proteger sus derechos y, en tiempo real, poder hacer el
seguimiento correspondiente. De este modo, se superan las limitaciones de tiempo y ubicacion.

10



Por ello, la hipotesis especifica del tercer capitulo consiste en afirmar que un procedimiento
administrativo electronico sumarisimo protegera de manera eficaz la Propiedad Intelectual

garantizando las reglas del debido proceso.

Con la presente investigacion, se ha demuestra que el modelo peruano actual de Medidas en
Frontera es ineficaz y no ha dado los resultados esperados después de mas de 10 afos en su
implementacién, lo cual no asegura una tutela adecuada de los DPI en el Peru. En consecuencia,

se debe reemplazar por un procedimiento sumarisimo electronico a cargo del Indecopi.
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CAPITULO|
Marco Normativo de las Medidas en Frontera

Las medidas en frontera son herramientas para proteger los DPI. Estas medidas se
ejecutan en las zonas primarias, las cuales comprenden puertos, aeropuertos terminales
terrestres, entre otros en los que la autoridad aduanera tiene competencia, incluso se considera
zona primaria a los almacenes y depositos donde permanezca la mercancia con autorizacion de
las Aduanas. (Ley General de Aduanas, 2008, art.2).

Los derechos intelectuales que protegen las medidas en frontera en el Peru, son los
derechos de marcas, derechos de autor y conexos. (Decreto Legislativo N° 1092, 2009, art. 1).
Actualmente en el caso peruano y conforme sefiala la norma especial, las medidas en frontera
no se aplican para patentes ni disefios industriales. En muchos paises el ambito de accién de las
medidas en frontera es mas amplio como el caso de Estados Unidos, el cual se analizara en el
capitulo Il de la presente investigacion; sin embargo, en Peru solo Aduanas puede suspender el
levante de la mercancia cuando se presuma una afectacion a las marcas registradas o derechos
de autor y conexos. Lo sefialado no implica que los titulares de derechos de patentes o disefios
industriales queden desamparados, ya que en caso de tener la presuncion de podrian acudir al

Indecopi y solicitar una medida cautelar a fin de suspender el despacho de la mercancia.

Respecto al Derecho de Autor, al realizarse importaciones o exportaciones de mercancia
falsificada o pirateada se afectarian los siguientes Derechos Patrimoniales, los cuales se
encuentran descritos en el art. 31 de la Ley de Derecho de Autor y son:

a) Lareproduccion de la obra, que consiste en realizar copias de la obra ya sea en forma
permanente o temporal. También consiste en fijar la obra en determinado soporte o
mercancia. (Decreto Legislativo N° 822, 1996, art. 32).

b) La distribucién al publico de la obra, que consiste en poner a disposicion del publico
las copias de la obra, ya sea por venta, préstamo u otra forma de transmision de la
propiedad (Decreto Legislativo N° 822, 1996, art. 34).

c) La importacion al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorizacion del
titular de derechos, solo exceptuando a las copias que forman parte del equipaje del
viajero. (Decreto Legislativo N° 822, 1996, art. 35).

12



1. Medidas en Frontera — Marco Normativo

El Peru pertenece a la Organizacién Mundial de Comercio (OMC), la cual administra una
serie de tratados referidos a la materia. Entre ellos, se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), firmado en el
afo 1994. En su seccidn 4, se establecen las Prescripciones Especiales relacionadas con las
Medidas en Frontera. Asimismo, surgieron una serie de normas referidas al tema, tanto a nivel

andino como nacional, las cuales se detallaran a continuacion:

1.1. Adpic

El acuerdo entr6 en vigencia en el ano 1995 y es el primer cuerpo normativo internacional
gue se ocupa ampliamente de las Medidas en Frontera. Este acuerdo reconoce la relacién entre
el comercio y la propiedad intelectual, y, como se sefal6 previamente, presenta toda una seccion

respecto a las medidas en frontera.

El Adpic es una norma base. Es decir, se ocupa del minimo cumplimiento de las normas
que los paises suscritos a la OMC estan obligados a adoptar. Sin embargo, cada pais podria

establecer normas que revistan una mayor proteccién en su respectivo sistema juridico.

El Adpic tiene por objetivo la proteccién y vigilancia de los DPI DPI (Derechos de Propiedad
Intelectual), lo cual va a contribuir en gran medida a la promocién de la innovacion tecnolégica
que beneficiara a los productores y usuarios, de modo que esto favorezca el bienestar social y
econdmico, manteniendo el equilibro de derecho y obligaciones. (Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, art. 7). El Acuerdo busca
lograr el equilibrio entre el ofrecimiento a futuro los incentivos para las invenciones, las
creaciones posteriores y el beneficio que otorga el uso de las invenciones y creaciones
existentes.

13



El Acuerdo abarca diferentes DPI, como derecho de autor, derecho de marcas de fabrica o
de comercio, circuiros integrados, secretos comerciales y patentes, todos ellos de gran
importancia para los titulares de los derechos como para las personas en general que se ven

beneficiadas.

En este acuerdo, se detallan las acciones que deberan realizar los estados miembros de
la organizacién en aras de combatir la pirateria y falsificacion de mercancias, acciones que

vulneran los DPI.

En la seccién 4 del Adpic “Prescripciones especiales relacionadas con las Medidas en
Frontera”, incluye los articulos del 51 al 60 y en ellos establecen directrices a las cuales debe

adecuarse este procedimiento.

Respecto a la suspensién del despacho de la mercancia, el art. 51 sefiala:

... 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... (Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio, art. 51).

El articulo senala la obligacion de paises miembros para suspender el levante de la
mercancia con marcas falsificadas o pirateadas, supeditada a procedimientos de importacion,
también se pueden adoptar estos procedimientos en el régimen de exportacién, pero el

requerimiento minimo es para importacion. Del mismo modo, es aplicable para derecho de
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marcas y autor como minimo.

En el art. 52 referido a la demanda, senala que el titular de DPI, podra iniciar el
procedimiento de medidas en frontera a solicitud de parte presentando ante Aduanas pruebas
suficientes que puedan sustentar la presuncion de una infraccion a los derechos protegidos. Para
lo cual la autoridad aduanera debera notificar en un plazo razonable, no determinando la cantidad
de dias para tal diligencia. (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio, art. 52).

Respecto al procedimiento de oficio, Adpic sefala que el plazo de la suspension de la
mercancia no puede ser mayor a 10 dias habiles desde la notificacién de dicha suspension. El
plazo podra ser prorrogado por 10 dias mas si es que el titular de los DPI acredita que ha iniciado
un procedimiento sobre el fondo del asunto. (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, art. 55).

Dentro de lo detallado en el Acuerdo, es importante sefialar que el procedimiento se inicia
de oficio o de parte, mediante una demanda que detallara una descripcién extensa de las
mercancias y también en la que acrediten correctamente la titularidad del Derecho, adjuntando

los medios probatorios suficientes que permitan presumir una afectacioén a los DPI.

Paralelamente, se le podra exigir al demandante una Fianza o Garantia para prevenir
eventuales abusos o danos al importador o al propietario de la mercancia. Cabe sefialar que
Adpic establece que esta fianza o garantia no debe disuadir indebidamente a los titulares de DPI
de accionar en defensa de sus derechos. (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, art. 53).

El objetivo primordial del procedimiento de medidas en frontera consiste en la suspension

15



del despacho de las mercancias que presuman infracciones de los DPI. Esta suspension del
levante de la mercancia no podra exceder de 10 dias habiles, tiempo en el que debera iniciarse
el procedimiento pertinente para determinar si las mercancias infringen o no DPI. El acuerdo
sefala que las autoridades competentes tienen facultades suficientes para solicitar al
demandante el pago de una adecuada indemnizacién a favor del importador, del consignatario y

del duefio de las mercancias suspendidas indebidamente.

Respecto a las importaciones insignificantes, el Acuerdo sefiala que se podran excluir del
procedimiento de medidas en frontera a la mercancia consistente en cantidades sin caracter
comercial o que conformen el equipaje del viajero o se envien en pequefias partidas. (Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, art.
60). En el acuerdo respecto a este punto, solo hace referencia al régimen aduanero de

importacion y no define explicitamente la cantidad que representa valor comercial o no.

1.2. Legislacion a nivel andino

1.2.1. Decision 351 de Régimen Comiin Sobre Derechos de Autor y Conexos

La Decision 351 de Régimen Comun Sobre Derechos de Autor y Conexos fue promulgada
en el afo 1993 y no contiene ninguna disposicion sobre medidas en frontera en especifico. No
obstante, el art. 13.d. sefala lo siguiente: “El autor o, en su caso, sus derechohabientes tienen
el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: la importacion al territorio de cualquier Pais
Miembro de copias hechas sin autorizacion del titular del derecho” (Decisién 351, 1993, art.
13.d.).

Bajo la premisa de este articulo previamente sefalado, el titular de DPI podra prohibir que
las copias no autorizadas sean importadas en cualquiera de los paises miembros. Si bien no
establece que la autoridad competente debera suspender el despacho aduanero de mercancia

que afecte los derechos de autor o conexos, deja abierta la posibilidad para que el titular pueda
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prohibir esta accién.
1.2.2. Decision 344 de régimen comun Sobre Propiedad Intelectual

Este cuerpo normativo tampoco registra disposicién alguna sobre medidas en frontera y

fue reemplazada por la Decision 486.

1.2.3. Decision 486 de régimen comun Sobre Propiedad Intelectual

Se promulgé en el ano 2000 y dentro del Titulo XV de las Acciones por Infraccion de
Derechos, contiene el capitulo Ill con siete articulos sobre el procedimiento de medidas en
frontera, estableciendo que estas medidas seran aplicables a los regimenes de importacion y

exportacion.

En el Art. 250 la Decisidon se establece que el titular de una marca que presuma una
afectacion a sus derechos mediante importacion o exportacion de mercancia podra solicitar la
suspension del levante ante las autoridades competentes. Asimismo, considera los
procedimientos de medidas en frontera de oficio. (Decision 486 de régimen comun Sobre
Propiedad Intelectual, art. 250)

Del mismo modo, en la Decisidon se hace mencién a que el titular de la marca podra
participar en la diligencia de inspeccion de la mercancia presuntamente infractora, llevada a cabo
por la autoridad competente. (Decision 486 de régimen comun Sobre Propiedad Intelectual, art.
251)

En el art. 253, se establecen los plazos del procedimiento de medidas en frontera.
Otorgando diez dias habiles desde la notificacion de la suspension del levante de la mercancia
para que el ftitular de los derechos presuntamente afectados acredite ante la autoridad
competente el inicio de una accién, en caso de no hacerlo dispondra el despacho de la

mercancia. (Decision 486 de régimen comun Sobre Propiedad Intelectual, art. 253)

Asimismo, establece que en caso de acreditarse que la mercancia infringe DPI, el titular
podra acudir ante la autoridad judicial o autoridad competente para que la mercancia sea

destruida o decomisada. (Decisién 486 de régimen comun Sobre Propiedad Intelectual, art. 255).

Finalmente, exceptia de la aplicacion de medidas en frontera a: cantidades pequefas de

mercancias que carezcan de valor comercial, que formen parte del equipaje del viajero o que
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sean enviadas por pequefas partidas. (Decision 486 de régimen comun Sobre Propiedad
Intelectual, art. 256). La norma no define el umbral del valor comercial o especifica la cantidad

equivalente a pequefias cantidades, lo cual es dejado a criterio de cada pais miembro.

1.2.4 Decision 689 sobre la Adecuacion de determinados articulos de la Decision
486 — Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo
y profundizacion de Derechos de Propiedad Industrial a través de la
normativa interna de los Paises Miembros
Producto del Acuerdo de Promocion Comercial Peru - Estados Unidos, el cual se detallara
en el numeral siguiente, se emitié en el aino 2008 la Decision 689 sobre la Adecuacion de
determinados articulos de la Decisién 486, la indica que los paises miembros mediante su
normativa interna estarian facultados para desarrollar las medidas en frontera exclusivamente

para marcas en el régimen aduanero de transito.

En la decision no se detalla un procedimiento especifico diferenciado para mercancias en
el régimen de transito, por lo que resulta evidente que el procedimiento de medidas en frontera

rige bajo lo descrito en la Decision 486, respecto a plazos y autoridades competentes.

1.3. Acuerdo de Promocion Comercial Peru — Estado unidos

El Acuerdo de Promocion Comercial Peru - Estados Unidos (TLC) establecié obligaciones
especificas entre los paises suscriptores para la implementacién de mecanismos en las fronteras

que protejan los DPI, denominandolos: medidas en frontera.

Desde el afio 1995, a raiz de la vigencia de los Adpic, el Peru tenia la obligacién de
implementar el sistema de medidas en frontera para dar cumplimiento al compromiso asumido
internacionalmente en aras de la proteccion de los DPI. Si bien existia la figura de las medidas
cautelares para los casos de afectaciones a los DPI en fronteras, no existia una ley especial ni
procedimiento definido que regule el sistema de medias en frontera en Peru y es recién con la
firma y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (en adelante TLC) con EE.UU. que se
concretizd. Luego de diversas rondas de negociaciones se decidio aplicar el tratado para marcas

y derechos de autor.

El TLC contiene en su Capitulo Dieciséis los lineamientos referidos a los derechos de

propiedad intelectual. En el numeral 20 de dicho capitulo se describen los requerimientos

18



especiales relacionados con las Medidas en Frontera, sefialando “Cada Parte dispondra que
cualquier titular de derecho que inicie procedimientos con el objeto que sus autoridades
competentes suspendan el despacho para libre circulacion, de mercancias con marcas
presuntamente falsificadas o confusamente similares, o mercancias pirateadas que lesionan el
derecho de autor’( Acuerdo de Promocién Comercial Peru - Estados Unidos, Cap. 16, numeral
20)

Estableciendo la obligacion de Peru y EE.UU. para disponer que una autoridad
especifica suspenda el despacho de la mercancia cuando se presuma que hay una

presunta infraccion a los DPI. Asimismo, en el acuerdo se sefialan que

1.4. Legislacion Nacional

La Ley General de Aduanas sefala lo siguiente:

La potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la

Administracién Aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado, y salida de

personas, mercancias y medios de transporte dentro del territorio aduanero o, asi como

para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el
ordenamiento juridico aduanero (...). (Decreto Legislativo N° 1053, 2008, Art. 164°)

El texto normativo previo sefiala que las aduanas estan revestidas con toda la autoridad
necesaria para efectuar los controles de ingreso y egreso de personas, medios de transporte y,
de interés fundamental para la presente investigacion, mercancias. Para efectuar ese control,
requiere de leyes, guias de procedimientos y directrices que orienten su accionar de una manera
eficiente para que, de esta forma, se logren los objetivos institucionales y la proteccion de los

DPI en el Peru.

Las facultades que se le confieren a la Administracion Aduanera estan contempladas en
la Ley General de Aduanas y son 5. De estas, se considera necesario recalcar sus literales b) y

e), que se transcriben a continuacion:
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b) disponer las medidas preventivas de inmovilizacion e incautacién de mercancias y

medios de transporte.

e) Ejercer las medidas en frontera disponiendo la suspension del despacho de

mercancias presuntamente falsificadas o pirateadas, de acuerdo a la legislacion de la

materia.” (Ley General de Aduanas, 2008, Art. 165).

La Ley General de Aduanas fue promulgada en el afio 2008 a la par de la emision del
D.L. N° 1092. Dentro de las facultades sefaladas previamente, la de inmovilizacién e incautacion
son de suma importancia, ya que garantizarian que la mercancia objeto de fiscalizacion
permanezca en los almacenes aduaneros hasta que se determine si es que infringen o no los

DPI.

Sefiala Cosio (2017) que Sunat en ejercicio de sus facultades y al detectar una presunta
infracciéon o vulneracion a los DPI, no aplica directamente una sancion, sino ejecuta algunas
acciones con la finalidad de verificar si es que verdaderamente existe una afectacion o no. Estas
acciones son denominadas “‘medidas preventivas”. Es evidente que, antes de imponer una
sancion, se debe tener la certeza de que se vulnera a los DPI. Para ello, es necesario contar con
un marco normativo especial que regule estos procedimientos a fin de evitar que se cometan

abusos, irregularidades o se afecte el normal desarrollo del comercio internacional.

El procedimiento especifico de Fiscalizacion y Prevencion del Contrabando y Control
fronterizo Control - PE.00.01, establecido por la Sunat, sefala que estas medidas preventivas
son de dos tipos: inmovilizacion e incautacion. La primera consiste en que la autoridad
administrativa dispone la suspensién del levante de la mercancia y ordena que esta permanezca
en un lugar determinado para que sea sometida a las acciones de control que se estimen
pertinentes. La segunda se produce cuando aduanas determina que se evidencia una incidencia
con dicha mercancia y dispone que sea trasladada a sus almacenes para su custodia mientras
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se determina su situacion legal definitiva (Resolucion: 049-2016/SUNAT/5F0000, 2016, titulo

VL.

EID.L. N° 1092 y el Decreto Supremo N° 003-2009-EF son parte del paquete legislativo
promulgado con motivo de la implementacion del TLC con EE.UU. y ambos conceden a la
administracion aduanera, en forma expresa, la facultad de ejecutar las medidas en frontera a fin
de proteger los DPI en el Perd. Con ello, se asumen los compromisos internacionales para la

defensa y proteccion de los derechos de marcas y autor.

Un alcance importante fue el descrito por el Dr. Gustavo Romero Murga, en la entrevista
realizada el 23 de agosto de 2019 en la Superintendencia Nacional de Adunas - Callao, respecto
a la facultad de la Aduana de inmovilizar mercancia ante la presuncion de infracciones a los DPI
antes de la promulgacion del D.L. N° 1092. sefalo: “habia una grave falencia y es que la Aduana
no tenia la competencia primaria en la proteccion de la propiedad intelectual, ya que la institucidon

competente era el Indecopi y en los temas penales las fiscalias”.

En realidad, los hechos indican que la Aduana comunicaba de inmediato al Indecopi y
Fiscalia Especializada en Delitos Aduaneros y de Propiedad Intelectual a fin de que actuen dentro
del ambito de su competencia. Aduana inmovilizaba la mercancia mientras las autoridades
correspondientes actuaban, pero, al no tener ese respaldo legal que faculte para intervenir ante
infracciones a los DPI, podian ser denunciados por abuso de autoridad, ya que en ocasiones
estos importadores o exportadores no cometian infracciones aduaneras y por ende, no existia
motivo para paralizar el despacho. Evidentemente al no estar facultados por ningun cuerpo
normativo para la suspension de la mercancia, este tipo de denuncias tenia el sustento necesario
para generar que la autoridad aduanera se inhiba de accionar ante la presuncién de mercancia
infractora. En la Ley General de Aduanas, emitida en el afio 2008, la cual se detallara mas
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adelante, se otorgd a Sunat la facultad de suspender los despachos de mercancia ante la

presuncion de que se tratase de mercancia infractora a los DPI.

Respecto al ambito de aplicacion de las medidas en frontera en el Peru, la norma senala
lo siguiente:
3.1. El presente decreto legislativo es aplicable cuando se presuma que la mercancia
destinada a los regimenes de importacion, exportacion o transito, es mercancia pirata o
mercancia falsificada. 3.2. Quedan excluidos de este control las pequefas cantidades de
mercancias que no tengan caracter comercial y formen parte del equipaje personal de los
viajeros o se envien en pequefias partidas. (Decreto Legislativo N° 1092, 2009, art. 3).
Mediante la promulgacion del D.L. N° 1092, se busco una proteccion idonea a los DPI en
el Peru en los regimenes aduaneros de importacion, exportacion y transito. En especifico, este
ultimo es un tema cuestionable que se abordara oportunamente en esta investigacion, al igual

que los cuestionamientos efectuados respecto a las pequefas partidas.

Segun Bernal:

En nuestro pais las medidas en frontera son mecanismos por los cuales la administracion

Aduanera, en ejercicio de su potestad, ya sea a pedido de parte o de oficio, suspende el

levante; es decir suspende la disposicion de la mercancia al destino de los regimenes de

importacion para el consumo; reimportacion en el mismo estado, admision temporal para
reexportacion en el mismo estado; exportacion definitiva; exportacion temporal para

reimportacién en el mismo estado y transito aduanero (2010, p. 331).

Las medidas en frontera han sido creadas para que la administraciéon aduanera, en
ejercicio de sus facultades y obligaciones, efectue el control y fiscalizacion en los diferentes
regimenes aduaneros de la mercancia presuntamente falsificada o pirateada para que se
garantice la proteccion de los derechos de los titulares. Para esto, se podra suspender el levante,
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accién que, antes de la promulgacion de la norma, no estaba facultada a realizar.
2. Medidas en Frontera — conceptos generales
2.1. Mercancia falsa

Respecto a la mercancia falsa, el D.L. N° 1092, Art. 2, literal d, la define como:

Cualesquiera mercancias, incluido su embalaje, que lleven puesta sin autorizacion una

marca idéntica a la marca validamente registrada para tales mercancias, o que no pueda

distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo viole los
derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislacién del pais de

importacion. (Decreto Legislativo N° 1092, 2008)

Como lo seinala la norma, el producto falsificado es aquel que lleva puesta una marca
idéntica a una que tiene el registro correspondiente y causa engafio en el consumidor, porque el
producto presenta caracteristicas similares a las del original.

Asimismo, el Adpic sefiala que para los fines de acuerdo se entiende por mercancias
falsificadas aquellas que sin autorizacion del titular de derechos lleven puesta una marca de
fabrica o idéntica, que no pueda diferenciarse de la original, lesionando los DPI y afectando a su
titular. (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con

el Comercio, art. 51).

2.2. Mercancia pirata

La definicion de este término se encuentra considerada en el Art. 51° de Adpic, en el cual
se sefala que la mercancia “pirata” es aquella que infringe los derechos de autor o derechos
conexos (1994, DA&DC). En ese sentido, las mercancias “piratas” se refieren a aquellas que
afectan el derecho patrimonial de reproduccion de obras contenidas en soportes fisicos y que

son objeto de importaciones y exportaciones.

Respecto al concepto de mercancia «pirata», el D.L N° 1092 en su Art. 2, literal “c” sefiala
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lo siguiente:
Cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho de autor o de
una persona debidamente autorizada por él en el pais de produccion y que se realicen
directa o indirectamente a partir de un articulo cuando la realizacion de esa copia habria
constituido infraccion del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la
legislacion del pais de importacion”. (Decreto Legislativo N° 1092, 2008)
De acuerdo a lo anterior, la pirateria consiste en la realizacion de aquellos actos ilegales
que afectan los derechos patrimoniales como el de reproduccion, difusidén, importacién y
distribucion de obras protegidas por el derecho de autor sin la autorizacion de sus titulares.
(Decreto Legislativo N° 822, 1996). La pirateria dentro del sistema legal peruano es también

considerada un delito que se encuentra tipificado en los Art. 216", 2172y 2182 del Cédigo Penal

T Articulo 216° Copia o reproduccion no autorizada.- Sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro afios y de diez a sesenta dias-multa, a quien estando autorizado para publicar una obra, lo
hiciere en una de las formas siguientes: a. Sin mencionar en los ejemplares el nombre del autor, traductor, adaptador,
compilador o arreglador. b. Estampe el nombre con adiciones o supresiones que afecte la reputacion del autor como
tal, o en su caso, del traductor, adaptador, compilador o arreglador. c. Publique la obra con abreviaturas, adiciones,
supresiones, o cualquier otra modificacién, sin el consentimiento del titular del derecho. d. Publique separadamente
varias obras, cuando la autorizacion se haya conferido para publicarlas en conjunto; o las publique en conjunto, cuando
solamente se le haya autorizado la publicacion de ellas en forma separada.

2 Articulo 217°.- Reproduccion, difusién, distribucién y circulacion de la obra sin la autorizacién del autor.-
Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis afios y con treinta a noventa dias-
multa, el que con respecto a una obra, una interpretacion o ejecucion artistica, un fonograma o una emisiéon o
transmision de radiodifusion, o una grabacion audiovisual o una imagen fotografica expresada en cualquier forma,
realiza alguno de los siguientes actos sin la autorizacion previa y escrita del autor o titular de los derechos: a. La
modifique total o parcialmente. b. La distribuya mediante venta, alquiler o préstamo publico. c. La comunique o difunda
publicamente, transmita o retransmita por cualquiera de los medios o procedimientos reservados al titular del
respectivo derecho. d. La reproduzca, distribuya o comunique en mayor niumero que el autorizado por escrito. La pena
sera no menor de cuatro afios ni mayor de ocho y con sesenta a ciento veinte dias multa, cuando el agente la
reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento y si la distribucién se realiza mediante venta,
alquiler o préstamo al publico u otra forma de transferencia de la posesion del soporte que contiene la obra o
produccién que supere las dos (2) Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en
diferentes actos de inferior importe cada uno.

3 Articulo 218°.- Formas agravadas.- La pena sera privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho afios
y con noventa a ciento ochenta dias multa cuando: a. Se dé a conocer al publico una obra inédita o no divulgada, que
haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre, sin el consentimiento del titular.
b. La reproduccion, distribucion o comunicaciéon publica se realiza con fines comerciales u otro tipo de ventaja
econdmica, o alterando o suprimiendo el nombre o seudénimo del autor, productor o titular de los derechos. c.
Conociendo el origen ilicito de la copia o reproduccion, la distribuya al publico, por cualquier medio, la almacene,
oculte, introduzca en el pais o la saque de éste. d. Se fabrique, ensamble, importe, exporte, modifique, venda, alquile,
ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulacion dispositivos, sistemas tangibles o
intangibles, esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realizacion de
copias de obras, 0 a menoscabar la calidad de las copias realizadas, o capaces de permitir o fomentar la recepcién de
un programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al publico, por aquellos que no estan autorizados
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peruano, ya que vulnera derechos de los titulares de las obras protegidas.

3. Condiciones minimas que debe cumplir el procedimiento (exigencias

internacionales)

El 1 de enero de 2009 entr6 en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Peru y
EE.UU., el cual amplié el mercado para las exportaciones peruanas y redujo las barreras
arancelarias entre los paises miembros. El TLC trajo cambios importantes para el Perd como el

aumento y diversificacion de productos a comercializar.

Asimismo, segun la informacion en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Turismo, el TLC brind6 al estado peruano un acceso preferencial a territorios norteamericanos.
Es decir, facilitd la entrada a una de las principales economias del mundo con mas de 300
millones de compradores con gran capacidad adquisitiva. Esta situaciéon genero, durante el

periodo 2018-2019, un comercio bilateral de mas de US$ 16.000 millones de dodlares.

El TLC establece, en su Capitulo 16, disposiciones relativas al respeto y salvaguarda de
los DPI. Por esta razén, se debia implementar un marco normativo revestido de las exigencias
solicitadas por Estados Unidos, debido a que, en esa fecha, el Pert no contaba con legislacion
especial al respecto. La coyuntura nacional cercana a la fecha de la firma del Tratado no otorgaba
mayor relevancia a la proteccién de los DPI. Sin embargo, el TLC logré el reconocimiento de

denominaciones de origen peruanas y la proteccion de los conocimientos tradicionales y

para ello. e. Se inscriba en el Registro del Derecho de Autor la obra, interpretacion, producciéon o emisién ajenas, o
cualquier otro tipo de bienes intelectuales, como si fueran propios, o como de persona distinta del verdadero titular de
los derechos.
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ancestrales del Peru, lo que permitié estar «en la vitrina del mundo» y tener la capacidad de

mostrar la cultura y las tradiciones peruanas.

Como se ha sefalado, el TLC brind6 al Peru una serie de beneficios para el comercio
exterior de productos nacionales importantes, pero exigié6 el cumplimiento de ciertos
requerimientos como establecer mecanismos en las fronteras a fin de controlar la mercancia que
ingresa y sale del pais para que no afecte los DPI. En respuesta a este requerimiento, el gobierno
emitio el D.L. N° 1092, mediante el cual se establece el procedimiento de ejecucién de Medidas
en Frontera. Esta promulgacion busco dotar a la autoridad aduanera peruana de facultades para
inspeccionar mercancias en zona primara y, si se requiere, inmovilizar la que presumiblemente

afecte los DPI.
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Capitulo Il

Valoracion del Sistema Peruano de Medidas en Frontera

En el presente capitulo, se realizard un analisis sobre la implementacién del sistema
peruano de Medidas en Frontera, ademas de su eficacia en la proteccién de los Derechos de

Propiedad Intelectual (DPI) en el Peru.

Para la proteccion de la propiedad intelectual, es necesario concientizar la importancia
que la reviste y los efectos positivos que produce en el desarrollo de una nacion. El Estado
protege la propiedad intelectual, debido a que genera incentivos econdémicos y estimula la

continuidad del trabajo inventivo y creativo. Por ende, ayuda al crecimiento de un pais.

Se considera que es sumamente importante contar con un marco legal adecuado que
tutele los DPI en el pais. Se sabe que, actualmente, el valor de los intangibles de una empresa
(es decir marcas, patentes, disefios industriales, entre otros) representa un mayor valor que el
de los tangibles. Los parametros de medicién del éxito corporativo van cambiando. Sefiala Bernal
al respecto que “la proteccion del conocimiento no disminuye, sino incrementa el crecimiento
econdmico de un pais” (2010, p. 331). Entonces, se reafirma la postura inicial de considerar
indispensable el tutelaje adecuado de los DPI en el Peru para contribuir a un crecimiento

sostenible y la continuidad del desarrollo econdmico.

Mediante la practica del comercio internacional, en especifico respecto a las acciones de
la gestiébn aduanera, se logra un desarrollo considerable para los paises involucrados. Sin
embrago, lamentablemente, también se afectan los DPI, ya que se incrementa el riesgo de
producirse el ingreso y egreso de mercancia “pirateada” o falsificada por los controles fronterizos
del pais. Segun las memorias anuales de la Sunat de los afos 2015, 2016, 2017 y 2018,
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informacion  disponible en su portal web institucional, las importaciones tienden
considerablemente al alza. Entonces, se puede asumir que, con dicha tendencia, se genere una

mayor probabilidad de afectacion a los DPI (Memoria Anual Sunat, 2018, p. 84).

Figura 1

Evoluciéon del Comercio Exterior 2014-2018

Nota. Las cantidades se encuentran en millones de US$. Tomado de Memoria Anual de Sunat,
2018*, Grafico 30

Conforme sefiala la Autoridad Aduanera, con relacion a las exportaciones, desde el afio
2014 al 2018, estas se han incrementado en un 24% y lograron alcanzar una cifra histérica a
nivel nacional de US$ 47 709 millones al finalizar ese afio. Esta cifra representa un 8% mas que
la alcanzada durante el afio 2017, la cual fue de US$ 44,238 millones. (Memoria Anual de Sunat

-2018)

Uno de los propdsitos de la administracién aduanera en la actualidad es reducir el tiempo

total de la liberacion de las mercancias, objetivo vinculado al régimen aduanero de importacion

* http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/planestrategico/memoria/memoria2018.pdf
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para el consumo. La Aduana se encarga de enfocar sus esfuerzos en disminuir al maximo el
tiempo que se produce desde la llegada de la mercancia a la zona primaria hasta el momento en
el que se le concede el levante respectivo. Las acciones de Aduanas estan orientadas a cumplir
con las obligaciones del Acuerdo de Facilitacion del Comercio (AFC) establecidas por la OMC y
que promueve la simplificacion, estandarizacién, armonizacion y transparencia (Acuerdo de

Facilitacion de Comercio, 2014).

A continuacion, se muestra, en la Figura 2, la evolucién del tiempo total de levante de
mercancias desde el afio 2014 hasta el 2018. Se evidencia que las cifras han descendido en
forma consecutiva y la tendencia es la baja, lo que indica que los tramites aduaneros son cada

vez mas céleres.

Figura 2

Evolucion del Tiempo Total de Levante de la Mercancia 2014-2018 (en horas)

Nota. Tomado de Memoria Anual de Sunat, 2018, p.40

En la misma linea de lo sefalado con anterioridad, el esfuerzo que realiza la Aduana del
Peru por reducir los tiempos de levante de mercancia no debe descuidarse del aspecto de control

y verificacion fisica, debido a que, con el propdésito agilizar el procedimiento, podrian dejarse de
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lado las acciones para evitar la vulneracion a los DPI. Es importante reducir tiempos, pero mas

importante es brindar una tutela adecuada de derechos.

Conforme a lo sefialado en las Memorias de la Reuniéon Mundial de Derecho Aduanero —
New York, la labor de la administracion aduanera es cada vez mas compleja ante el crecimiento
de la cantidad de mercancia que debe controlar cada aduana (la firma de Tratados
Internacionales con distintos paises ha generado un crecimiento significativo en el comercio
internacional a nivel mundial).

Por ese motivo, es cada vez mas importante optimizar las actividades, los recursos y el
tiempo de la Aduana. En otras palabras, se trata de encontrar la armonia entre la rapidez del
procedimiento y el control fiscalizador de mercancias. Bajo esa misma linea, es interesante lo
planteado por el colombiano Juan José Lacoste en las Memorias de la Reunién Mundial de
Derecho Aduanero: New York, donde senalé que, en la actualidad, se busca simplificar los
procedimientos aduaneros. Esta optimizacién se logra con la ayuda de la tecnologia y la
cooperacion entre las aduanas y terceros a fin de lograr mayor efectividad en el procedimiento.

(Rohde, P. A. 2015: p. 45)

En el presente capitulo, se analizaran las deficiencias y fortalezas que se han presentado
durante los anos de vigencia del D.L. N° 1092. Se detallaran cuestiones y conceptos
indispensables que ayudardn a plantear mecanismos de solucién a los altos indices de
«pirateria» y falsificacion que se presentan actualmente en el Perd. Asimismo, se pretende
mostrar, en forma objetiva, los aspectos que impiden que el control aduanero en las fronteras
brinde los resultados esperados en la lucha contra la “pirateria” y falsificacion. Se considera
firmemente que un adecuado control en las fronteras evitara que la mercaderia falsificada o
“pirateada” se comercialice agilmente y abastezca los mercados peruanos internos, lo cual afecta
no solo a los titulares de DPI, sino a los consumidores y/o usuarios, quienes adquieren un
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producto creyendo que este reune las caracteristicas y cualidades de uno original. Este perjuicio
al consumidor abarca desde la adquisicion de un articulo suntuario hasta productos que
contienen o estan hechos de materiales toxicos o no reunen condiciones minimas de seguridad

y salubridad, de modo que podrian afectar gravemente la salud publica.

2.1. Actividades que no agregan valor en el proceso de aplicaciéon de Medidas en

Frontera

2.1.1. La comunicacioén entre la Sunat y el Indecopi

La comunicacién entre ambas instituciones es un aspecto medular para un éptimo
desarrollo de Medidas en Frontera. La Sunat establecié un sistema de alertas para la aplicacion
de las medidas en frontera a través de correos electronicos al Indecopi, quien a su vez le informa
al representante legal de los DPI (marca, derechos de autor o derechos conexos) en el Peru.

Finalmente, este podria decidir iniciar acciones en defensa de su representado.

Este sistema esta revestido de cierta problematica que radica en que los especialistas
realizan sus inspecciones y aforos durante el dia y, al concluir dicha tarea en la tarde o noche,
remitian todas las incidencias sobre presunta mercaderia falsa o “pirata” al Indecopi. Es decir,
debido a la naturaleza del trabajo que desempefian estos funcionarios, la comunicacion no se
realiza de inmediato, lo cual afecta el cumplimiento de los plazos ajustados que otorga el D.L. N°
1092. En esa misma linea, el estudio de abogados o representante legal de la marca o derechos
de autor en el Peru, al tomar conocimiento de una posible vulneraciéon a los derechos de su
representado, debe establecer comunicacién inmediata con el titular de los derechos para que
determine si procede o no al inicio de las acciones legales correspondientes. Se concibe como
una especie de cadena de informacién en la que el mensaje va trasladandose hasta llegar al
titular de los DPI.
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La rapidez en la ejecucion de la comunicacion es la clave para un procedimiento eficiente.
Considerando que los plazos establecidos en el D.L. N° 1092 son muy breves, la norma sefala
que, una vez suspendido el levante, la administracién aduanera debera notificar al titular del
derecho o su representante para que, en un plazo de tres dias habiles, demuestre con la
documentaciéon necesaria que ha accionado mediante una denuncia ante la autoridad
competente en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados. (Decreto Legislativo N°
1092, 2009, art. 10°). Es importante senalar que los titulares de DPI, generalmente, se
encuentran en el extranjero y la zona horaria que manejan es distinta a la peruana. En este
contexto, es factible que el correo o comunicacién escrita se efectie en horarios en los que no
haya atencién inmediata de parte del destinatario, lo cual prolonga aun mas el accionar del titular,

lo que devendria en el incumplimiento de plazos al ser estos tan escasos.

Un actor importante que facilita a la comunicacién entre Indecopi y Sunat es el sistema
de veedores. Este sistema consiste en acreditar a funcionarios de Indecopi ante Sunat para que
participen en los aforos fisicos de mercancias. De este modo, al presumir infracciones a los DPI,
procesan la verificacion y emiten alertas en forma inmediata a Indecopi y a titulares o
representantes de los derechos. De esta manera, se puede accionar oportunamente y se evita
el ingreso y posterior comercializacion de la mercaderia ilegal. Al consultar la relacion de
veedores publicados en el portal web de Sunat, se verificd que, durante el afio 2018, los veedores
pertenecen al Indecopi, uno de la Direccion de Signos Distintivo y el otro de la Direccion de

Derechos de Autor.

En la entrevista realizada a Sergio Chuez Salazar, subdirector de la Direccién de Signos
Distintivos, el 26 de agosto de 2019 en Indecopi, sehalé que el trabajo que desempefan los
veedores ha contribuido en gran medida a agilizar los procedimientos de medidas en frontera y
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han tenido importantes logros durante el desempefio de sus actividades. Esta postura coincide
con lo sefialado por el Intendente Nacional del Control Aduanero, quien indicé que la figura del
veedor se cred inicialmente para brindar un clima de transparencia entre los privados y la Aduana.
Con el tiempo, las instituciones estatales solicitaron acogerse a este sistema a fin de contribuir
con su experiencia técnica en materia de su especialidad y participar en los aforos fisicos

programados por Aduanas.

Pese a lo seialado, se considera que tener solamente a dos funcionarios de Indecopi en
la labor de veedores a nivel nacional es una cantidad escasa dadas las cifras de mercancia que
se debe inspeccionar diariamente. No se debe olvidar que, en las Aduanas ubicadas en las
provincias como la de Tacna, Tumbes, llo, Iquitos, entre otros, no cuentan con funcionarios
acreditados para la realizacion de esta funcion de veedores, ya que solo se ve esa figura en la
Aduana Maritima del Callao. Dejar de lado las inspecciones que realizan los veedores de
derechos de marcas y autor en las provincias peruanas contribuiria en gran medida a que no

protejan adecuadamente los DPI.

Gracias al sistema de encuestas Google Form, se pudo entrevistar a los representantes
legales de cinco estudios juridicos dedicados al derecho de Propiedad Intelectual en el Peru
(Estudios BARLAW, Fernandez — Davila & Bueno, Iriarte & Asociados, Thorne, Echeandia &
Lema abogados y Barreda Moller) sobre la comunicacion entre Indecopi y Sunat. Ellos sefalaron

que:

Figura 3

Comunicacion entre Sunat e Indecopi
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Nota. Elaboracién propia

De lo anterior se advierte que la percepcion de la comunicacion entre Indecopi y Sunat
es de regular a buena. Sin embargo, en los comentarios y sugerencias planteados en la encuesta,
sefalaron que consideran pertinente establecer entre las instituciones un mecanismo de
comunicacion electrénica revestido de mayor rapidez, ya que, actualmente, solo se efectua la
comunicacion mediante correo electronico. Esto permite inferir que los estudios juridicos no estan
del todo conformes con la efectividad en la comunicacién entre Sunat e Indecopi. Consideran
que existen ciertos aspectos que denotan las falencias en la comunicacion entre las instituciones,

lo que genera que no se protejan adecuadamente los derechos de sus representados.

Después de evaluar los aspectos sefialados, la comunicacién que efectia la
administracion aduanera, al aplicar las medidas en frontera con el Indecopi, no es efectiva, ya
que la carga administrativa de ambas instituciones obstaculiza una comunicacién fluida y
oportuna que permita cumplir con los plazos establecidos en la legislaciéon respectiva. A pesar de
los esfuerzos que ambas instituciones vienen realizando, es pertinente encontrar un mecanismo

que agilice la comunicacion.
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2.1.2. La exigencia para el administrado de una solicitud de medida cautelar

La medida cautelar se puede definir de la siguiente manera: “La medida cautelar es el
acto administrativo destinado a asegurar la eficacia de la resolucion final”. (Ley de Procedimiento
Administrativo General, 2001, art. 226). Ante la presunta comision de una infraccién a los DPI,
el titular del derecho puede solicitar que se le otorgue una medida cautelar, la cual garantizaria
la proteccion de sus derechos. Es posible que, en caso de no expedirse esta medida en forma
oportuna, la autoridad aduanera debera autorizar el levante de la mercancia presuntamente
“pirateada” o falsificada, lo que complica en demasia proceder con la incautacion posterior debido

a los canales complejos de comercializacion que se realizan a nivel nacional.

En la Ley N° 27444, se sefiala que estas medidas podran ser dictadas de oficio o a
solicitud de parte, teniendo la autoridad administrativa la potestad de hacer cumplir dicha

disposicion. (Ley de Procedimiento Administrativo General, art. 226)

La doctrina sefala que las medidas cautelares son instrumentos juridicos cuya finalidad
es asegurar el cumplimiento de la resolucién que se emitira posteriormente como resultado de
un procedimiento administrativo. En algunos casos, las medidas cautelares son utilizadas para
evitar que se produzca un dafo irreparable como consecuencia de la demora en la tramitacion

del procedimiento administrativo. (Cf. Guzman, 2011, p. 618)

Las medidas cautelares previas, que son las de interés para la presente investigacion,
requieren del cumplimiento de los siguientes requisitos:

* La existencia de una obligacion, la cual debe ser debidamente acreditada.

* El documento o titulo representativo, ya que la medida cautelar debe respaldarse en un
acto administrativo que haya sido previamente notificado. Asimismo, debe servir de titulo para la
determinacion de la obligacion
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* Presuncion objetiva de necesidad, ya que se deben acreditar las razones que permitan

presumir que la cobranza puede devenir en infructuosa. (FIGUEROA, 2015, p. 79)

El hecho que la autoridad competente emita una medida cautelar tiene su justificacion en
la busqueda de la proteccion de los derechos que tienen las personas, las cuales desean acceder
a la justicia. En ese sentido, es indispensable sefalar que justica que no es oportuna no es
considerada justicia en principio. Por ello, solo se puede decir que es un proceso justo cuando

evita o corrige un dafo causado a los DPI.

Como se ha sefalado previamente, las medidas cautelares buscan garantizar la
proteccion de los DPI. Antes de la promulgacion del D.L. N° 1092 sobre aplicacion de medidas
en frontera, el procedimiento ante la presuncion de existencia de mercancia falsificada o
“pirateada” en una frontera consistia en que el titular de derechos debia de acudir oportunamente
al Indecopi y presentar una solicitud de medida cautelar a fin de evitar el levante de la mercancia
observada en tanto se realizaban las diligencias pertinentes que determinarian la situacion final
de dichos productos. Ese era un procedimiento célere que favorecia a la proteccion de los DPI.
Actualmente, los titulares de los DPI que consideren encontrarse afectados por una posible
infraccion pueden continuar solicitando ante Indecopi una medida cautelar, ya que esta figura no
se ha eliminado. Por el contrario, es muy solicitada conforme se observara mas adelante, pero,
a raiz de la promulgacion del D.L. N° 1092, el titular de DPI puede solicitar la aplicaciéon del

procedimiento de medidas en frontera.

Entonces, ¢los procedimientos de medidas cautelares y el sistema de medidas en
frontera son iguales? No son iguales, pero mantiene muchas similitudes como se detallara a
continuacion:

. La solicitud de parte para la ejecucion de medidas en frontera se presenta ante la Sunat,
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institucion facultada mediante el D.L. N° 1092 para realizar dicha funcién en el Art. 5°. Asimismo,
el procedimiento podra ser también de oficio, regulado en el Art. 9% del D.L. N° 1092, es decir,
dentro de los aforos programados por la autoridad aduanera o a solicitud de parte. Junto a este,
el solicitante debera anexar a su documento una serie de requisitos, incluido el recibo de pago
de una fianza ascendiente al 20 % del valor FOB del total de la mercancia. En caso de ser
perecible la mercancia, el monto asciende al 100%, lo cual se detalla en el art.7” Del D.L. N°

1092.

Este sistema de medidas en frontera no garantiza plenamente que la mercancia
presuntamente infractora permanezca inmovilizada en los almacenes de la Sunat durante un
tiempo prolongado. solo lo estara en cuanto se ejecutan los plazos establecidos en el D.L. N°
1092: tres dias habiles para que el solicitante demuestre que ha interpuesto la accién por
infraccion o denuncia correspondiente ante la autoridad competente para procedimientos de
parte y diez dias para procedimientos de oficio siguientes a la presentacién de la solicitud
Entonces, si el accionante desea tener mayor respaldo respecto a la inmovilizacion de la
mercancia, debera solicitar una medida cautelar adicional al proceso de medidas en frontera; es

decir, se le genera una carga adicional al titular de DPI.

5 Articulo 5.- De la solicitud de parte 5.1. El titular del derecho podra presentar una solicitud ante la
Administracion Aduanera para la suspension del levante de la mercancia, conforme al articulo 3.1, cuando
se presuma la existencia de mercancia con marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancia
pirateada que lesiona el derecho de autor

® Articulo 9.- Aplicacién medidas en frontera de oficio. La Administracién Aduanera podra iniciar medidas
de frontera de oficio para la suspension del levante de la mercancia destinada a los regimenes de
importacion, exportacion o transito, cuando existan sospechas razonables para presumir que se trata de
mercancia falsificada o pirateada.

" Articulo 7.- Fianza o Garantia equivalente 7.1. La Administracién Aduanera podra requerir al solicitante
la constitucién de una fianza, caucion juratoria o garantia equivalente, conforme a lo dispuesto en el
reglamento, a fin de garantizar los perjuicios que eventualmente se causen al importador, exportador y/o
consignatario. 7.2. La fianza tendra ejecucion inmediata una vez que la autoridad competente determine
que las mercancias objeto de suspension no constituyen una infraccién los Derechos de Autor o Derechos
Conexos o Derechos de Marca.
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Las medidas cautelares por presuntas infracciones a los DPI se solicitan ante Indecopi o
ante el Poder Judicial (ahi se encuentra un error del D.L. N° 1092 ya que en caso de advertirse
la comision de un Delito contra la Propiedad Intelectual, la autoridad competente es el Ministerio
Publico y no el Poder Judicial). Indecopi requiere el cumplimiento de ciertos requisitos detallados
en su portal web?, los cuales seran evaluados y podran determinarse o no la emision de la medida
cautelar a fin de asegurar que el resultado final del proceso sea eficiente. En este caso, el titular
de los derechos de marcas y/o autor solo debera de pagar la tasa respectiva ascendiente a 5.28%

de la UIT y no la garantia equivalente que requiere el procedimiento de medidas en frontera.

El plazo maximo para la tramitacion de la solicitud de medida cautelar ante Indecopi es

de 180 dias habiles, conforme se detalla en el Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones

8 El usuario debera presentar una solicitud indicando y adjuntando la siguiente informacion:
e Nombres y apellidos completos, denominacion social o razén social, documento nacional de identidad, carné de
extranjeria o cualquier documento analogo del solicitante.

e Domicilio procesal del solicitante. En caso de no consignarse el domicilio o ser este inexacto, inexistente o en el que
la notificacidon no sea posible, se declarara el abandono de la solicitud en el plazo de 30 dias habiles después de
haberla presentado.

e De ser el caso, los datos de identificacion de quien ejerza la representacion del solicitante, El Registro Unico de
Contribuyentes (RUC) del solicitante, en el caso que corresponda.

e El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible de derecho, que sustenten la solicitud.

¢ Firma o huella digital del solicitante, en caso de no saber firmar o estar impedido. Los poderes que fueren necesarios.

¢ Los medios probatorios destinados a acreditar la comisién de la infraccion.

e |dentificacion de la(s) persona(s) contra la(s) cual(es) se dirige(n) la(s) medida(s) cautelar(es) solicitada(s) y lugar o
lugares exactos donde debera notificarse o hacerse efectivas dichas medidas y, de ser posible, el nhombre del
conductor del local donde se ejecutara la medida cautelar.

¢ En caso de no indicarse los datos de identificacion de la(s) persona(s) contra la(s) cual(es) se dirige(n) la(s) medida(s)
cautelar(es), debera solicitarse la visita inspectiva correspondiente cumpliendo con los requisitos establecidos para
tal efecto.

e Se debe indicar que ello no exime al solicitante de la responsabilidad de identificar al destinatario de la medida
cautelar.

e Numero del certificado de registro que ampara el derecho del solicitante.

¢ En el caso de solicitudes sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, se debera acreditar el uso del mismo.
¢ En caso de solicitudes sustentadas en signos notoriamente conocidos, debera acreditarse tal condicion.

e Copia del escrito y sus recaudos, segun la cantidad de notificaciones a realizarse.

e En caso de presentarse pruebas que consistan en muestras fisicas, casetes, videos, etc., deberan adjuntarse
ejemplares adicionales e iguales a las pruebas ofrecidas.

¢ En los casos que corresponda, podran acompafiarse fotografias, copias a color, copias escaneadas, fotocopias, etc.

e Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del destinatario o en el que se presume se
comete la infraccion por éste, debera solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa
establecida.
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Complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, en el articulo 24° referido al plazo en los

procedimientos. (D.L. N° 1075, 2009, art. 24)

La ley indica que el plazo de atencién de procedimientos administrativos, dentro de los
cuales se encuentran las medidas cautelares es de hasta 6 meses, para la obtencién de la
inmovilizacion de mercancia. Sin embargo, segun informacién brindada por Indecopi a mérito de
una solicitud basada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién publica, se obtuvo
como respuesta la carta N° 000547-2020-GEG-SAC/INDECOPI, de fecha 10 de marzo del 2020,
donde se indica que respecto a la Direccion de Signos Distintivos, en cuestion de las solicitudes
de medidas cautelares por la presunta infraccién a los DPI, el tiempo promedio para emitir
pronunciamiento en operaciones aduaneras es 1 dia habil y, en actos de comercio interno, es 5
dias habiles. Esta reglamentacion evidencia que existe celeridad en la atencion de las solicitudes

de medidas cautelares

Del mismo modo, se le solicitd informacion con relacion a la estadistica del nimero de
solicitudes de medidas cautelares por presuntas afectaciones a los signos distintivos desde el
afno 2013 hasta el 2019 a la Secretaria Técnica de la Comision de Signos Distintivos del Indecopi.
Esta brindé la siguiente informacion:

Figura 4

Solicitudes de Medidas Cautelares ante Indecopi

9 Articulo 24.- Plazo de los procedimientos El plazo maximo para la tramitacion de los procedimientos
administrativos regulados en el presente Decreto Legislativo sera de ciento ochenta (180) dias habiles; sin
perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los plazos que se deriven de la propia naturaleza
del respectivo procedimiento.

39



Fuente: Servicio de Atencién al Ciudadano de Indecopi, 2019.

Se evidencia en la grafica, que la tendencia en la presentacion de Medidas Cautelares en el
Indecopi va en aumento. Resalta un incremento notorio desde el afio 2017. Asimismo, el Servicio
de Atencion al Ciudadano de Indecopi sefialé que el tiempo en promedio para la resolucién de
solicitudes de medidas cautelares por presuntas infracciones a los Derechos de Autor y Derechos
Conexos es de 5 a 6 dias en promedio.

Tabla 1

Tiempo para el tramite de Medidas Preventivas

DIRECCION DE DERECHO DE AUTOR

TIEMPO EN PROMEDIO PARA TRAMITE DE MEDIDAS
PREVENTIVAS EN EL ANO 2019
TOTAL DE SOLICITUDES 165
TIEMPO PROMEDIO 5.58
Nota: Servicio de Atencién al Ciudadano de Indecopi (2020)
La diferencia fundamental entre una medida cautelar y una medida en frontera consiste

en la autoridad competente ante quien se presentara la medida. Al estudiar detenidamente
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ambos procedimientos, resulta evidente que tienen muchas similitudes. La principal radica en
que ambas buscan garantizar la inmovilizacién de la mercancia presuntamente infractora
mientras se emite un pronunciamiento final de la autoridad competente. Esta puede alargarse,
en muchos casos, durante meses o afos. La diferencia mas resaltante es que la medida en
frontera asegura una inspeccion en Aduanas de la mercancia de forma inmediata, de oficio o a
solicitud de parte, de modo que se pueda detectar si hay infracciones a los DPI. Con esta medida,
se inmoviliza por tiempo breve la mercancia (3 a 10 dias) mientras se sustentan o absuelven las
presuntas infracciones a los DPI. Entonces, lo ideal seria juntar ambos procedimientos (medidas
en frontera y medidas cautelares) en uno solo para que se aligere la carga administrativa para

los titulares de DPI, quienes ya no deberan iniciar dos procedimientos paralelos.

Aunque la informacion proporcionada por el Servicio de Atencion al Ciudadano de
Indecopi indica que el plazo para el tramite de medidas cautelares es de 1 a 6 dias en promedio,
este plazo es variable, ya que Indecopi tiene hasta 6 meses para ejecutar el tramite
correspondiente, lo cual es sumamente perjudicial para los titulares de DPI. En estos casos, lo
que se requiere con mayor urgencia es celeridad a fin de evitar que la mercancia salga de la
zona primaria. Una medida cautelar no busca poner en conocimiento de la Sunat una presunta
infraccidon a los DPI, sino garantizar que, una vez culminado el proceso por infraccion, la

mercancia no haya sido comercializada.

Por lo expuesto, el actual sistema peruano de medidas en frontera no incluye dentro de
sus procedimientos la emision de una medida cautelar para garantizar que la mercancia
presuntamente infractora permanezca inmovilizada en los almacenes aduaneros de Sunat. Los
interesados, ademas de solicitar la ejecucion del sistema de medidas en frontera, deberan iniciar,
paralelamente, otro procedimiento para iniciar una medida cautelar. En efecto, se adiciona una
carga administrativa al titular de derechos. Lo ideal seria contar con un sistema de medidas en
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frontera que, al advertir una posible infraccion a los DPI, pueda emitir una medida cautelar sin
que el titular de los derechos tenga que hacerlo en forma aislada. Si el titular de los DPI, o sus
representantes, desea que la mercancia permanezca inmovilizada en tanto se determina la
situacion legal definitiva, tendra que acudir a Indecopi o el Poder Judicial via penal al advertirse
la comisién de un presunto delito o al iniciar otro nuevo tramite, con otras tasas y requisitos. Esto
se realizaria toda vez que Sunat no tenga la facultad para disponer la ejecucion de una medida
cautelar, ya que solo puede inmovilizar la mercancia durante los breves plazos que le faculta el
D.L. N° 1092.

Se ha descrito previamente y a detalle el procedimiento para la obtencion de medidas
cautelares en signos distintivos. Respecto a las medidas cautelares para derechos de autor e

invenciones, es importante sefalar que el procedimiento ante Indecopi es el mismo.

2.2. Cargas administrativas innecesarias
Dentro de las principales cargas administrativas que deben afrontar los titulares de DPI
en el régimen de medidas en frontera, se encuentran el ofrecimiento de una carta fianza o

garantia equivalente y el registro voluntario implementado por la Sunat.

2.2.1. La carta fianza

Una las innovaciones que establecié la Administracion Aduanera a raiz de la firma del
TLC con EE.UU. fue el uso de las denominadas Garantias Previas a la numeracién, mediante
las cuales se tenia que esperar hasta obtener una decision de Aduanas antes de otorgar el
desaduanaje de mercancias que habian sido objeto de alguna observacién en el aforo fisico por

ser presuntamente falsificadas o “pirateadas”.

La ley especial establece dos tipos de procedimientos para llevar a cabo el sistema
peruano de Medidas en Frontera: a solicitud de parte y de oficio (Decreto Legislativo N° 1092,
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2009, Art. 4). Dentro del procedimiento a solicitud de parte, se encuentra enmarcada la exigencia
de la presentacion de un documento en el que se acredite el pago de la Carta Fianza o Garantia
Equivalente (Decreto Legislativo N° 1092, 2009, Art. 6). Entonces, se desprende que el titular de
la marca, de los derechos de autor o conexos, para poder solicitar de parte a la Autoridad
Aduanera la tutela de sus derechos presuntamente vulnerados, deberia tener disponible la
cantidad de dinero necesaria para pagar la fianza que asciende al 20% del valor FOB de la
mercancia y, en caso de que esta sea perecible, el 100%.

Es importante sefialar que el Incoterm Free on Board (FOB) se traduce al espafol como
“franco a bordo”, se emplea Unicamente pata mercancia que se transporta via maritima o pluvial
y consiste en que el vendedor de la mercancia esta obligado a entregar la mercancia a bordo del
buque elegido por el comprador. El riesgo se transmite cuando la mercancia se encuentra en el
buque. El valor FOB de la mercancia figura en la Declaracion Unica Aduanera (DUA) y es de
suma importancia porque es un valor conocido internacionalmente y es la base para el calculo

de impuestos.

Se efectud la consulta en la pagina web de Operatividad Aduanera, respecto a la DUA N°
019-2020-10-000118. El valor FOB de la mercancia es de USD. 20,150.00 ddlares de los Estados
Unidos de Norteamérica, siendo la mercancia relojes de metal que reproducen signos idénticos
a la marca registrada “Michael Kors”. Por ejemplo, para este caso concreto, si se desea ejecutar
el procedimiento de medidas en frontera a solicitud de parte, el titular o representante legal de la
marca en el Peru debera de pagar una garantia equivalente USD. 4,030.00 ddlares de los

Estados Unidos de Norteamérica.

Figura 5

Consulta de DUA N°019-2020-10-000118
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_ CONSULTA DE AUTORIZACION DE LEVANTE POR NUMERO DEDUA

Retroceder
Ingrese Nimero de DUA: 019 - 2020 - 10 - Q00118 2 Consultar
1
Numero de Declaracion : 019-2020-10-000118-01-0-00
Fecha de Numeracion : 101/2020 19:05:13
Modalidad de Despacho Aduanero ! Urgente
Comitente : RUC-20601794005 INVERSIONES FISHLAND S.A.C.
Declarante : RUC-2017202308% ADUAMERICA S A

Valor CIF : : 2.250
c—OB 1 20.150. lefe : 1.400.000 Seguro @ 302.250
Monto Liguidado =

Monto Garantizado : -

Monto Cancelado : 0

Fecha y Hora de Cancelacion : 10701/2020 19:05:14

Tipo de Cancelacion @ CANCELACION AUTOMATICA - SISTEMA

Banco : CANCELACION AUTOMATICA DEL SISTEMA

Garantia :

Estado de la Declaracion : Despacho concluido

Punto de llegada : 1- DEPOSITO TEMPORAL - RUC-20800078446 ALMACENES ASWAN S.AC
Cantidad de Bultos @ 2,500

Peso Bruto (KG) : 28,080.000

Fecha y Hora de Recepcion de Documentos : 11/01/2020 12:26:02

Fecha y Hora de salida del vehiculo de carga:  11/01/2020 13:21:00

Fuente: Sunat, Operatividad Aduanera, 2020

Esta exigencia disuade la accion del titular, puesto que impacta en su liquidez y puede
ser, incluso, excesivamente onerosa en el supuesto de que tenga que afrontar con regularidad
importaciones de productos ilicitos. Esta situacién lo coloca en una posicion desfavorable a pesar
de que su derecho esta siendo vulnerado. Este requisito de fianza o garantia equivalente es una
de las principales causas que han generado que, hasta la fecha y después de 10 afos de
implementado el sistema peruano de medidas en frontera, no exista ni un solo registro de

solicitudes de parte.

De la entrevista realizada al Intendente Nacional de Control Aduanero, se recopild
informacion respecto a la forma como se vienen realizando las inspecciones en la actualidad, lo
cual resulta sumamente productivo para entender el nuevo mecanismo de medidas en frontera
en esa linea. La figura actual consiste en la recepciéon en Aduanas de informacion extraoficial

proporcionada por los titulares o representantes legales de DPI. Las partes con legitimo interés
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alertan a la autoridad aduanera sobre la posible vulneracion a sus derechos, generalmente
mediante correos electronicos u otro medio electronico. Un aspecto importante es que no solo
los privados emiten este tipo alertas, sino también algunas instituciones del Estado involucradas
en la lucha contra la pirateria y falsificaciéon. Al realizar una encuesta mediante la aplicacion de
Google Forms a los Estudios BARLAW, Fernandez — Davila & Bueno, Iriarte & Asociados vy
Thorne, Echeandia & Lema abogados, y Barreda Moller, respecto a las consideraciones respecto
al requisito tan cuestionado de la Carta Fianza, la mayoria de los encuestados considera que la
carta fianza es una carga excesiva para los titulares de derechos. Asimismo, en las sugerencias
al sistema actual de medidas en frontera, coincidieron en sefialar que seria conveniente la

eliminacion del requisito de la garantia equivalente

Figura 6

Consideraciones sobre la Carta Fianza

Fuente: Elaboracion propia
Si bien la figura de la garantia equivalente o carta fianza no constituye una barrera

burocratica, pues se encuentra contemplada en el D.L. N° 1092, si representa una carga para el
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titular de los DPI, ya que genera sobrecostos para proteger los derechos. Desde otra perspectiva,
el no establecer en la legislacion correspondiente el pago de la carta fianza podria ser perjudicial
para el normal desarrollo econdmico de las empresas, cuyo rubro esta ligado a la exportacion,
importacion y/o comercializacion de productos. Esta presuncién se justifica en la medida de que
algunas empresas podrian actuar de mala fe al presentar solicitudes de aplicacion de medidas
en frontera a las mercancias de sus competidores indiscriminadamente pese a saber que no
infringen los DPI. Esto se realizaria con la intencion de mermar la capacidad competitiva de las
empresas y producir la inmovilizaciéon de los productos (asi sea por el breve plazo que dura el
procedimiento inicial) para dejar sin stock a sus competidores directos, especialmente en
periodos con mayor capacidad adquisitiva de los consumidores, como dias festivos, época

escolar, entre otros.

Si bien no se puede regular partiendo de actuaciones revestidas de mala fe, es necesario
analizar ciertos supuestos plausibles y que afectarian la proteccion idénea de los DPI.
Definitivamente, la actitud de mala fe no solo se presenta en la ejecucién de medidas en frontera,
sino también en las solicitudes de medidas cautelares, ya que se busca afectar a un tercero con
la inmovilizacion de su mercancia para obtener un beneficio. Ante una posible afectacién, solo

queda el mecanismo de accionar por la via civil mediante una demanda por dafios y perjuicios.

Cabe precisar que paises como Colombia y la Union Europea no restringen la defensa de
los derechos con requisitos como la carta fianza y aplican mecanismos revestidos con mayor
practicidad. Este tema se detallara extensamente en el capitulo 3 de la presente investigacion.
Entonces, la figura de la carta fianza o garantia equivalente es una de las principales causas que
impiden la aplicacién de las medidas en frontera a solicitud de parte. Genera una carga adicional
al titular de DPI y restringe la denuncia de posibles infractores. Por lo expuesto, es un requisito
que debe ser eliminado del D.L. N° 1092, pues no contribuye a un eficaz desarrollo del sistema
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de medidas en frontera.

2.2.2. Elregistro voluntario
La Sunat implementé un Registro Voluntario para que los titulares de derechos registren
sus marcas u obras con especificaciones e informacion que no fueron detalladas al momento de
la inscripcion en el Indecopi. En este registro, se consideraran caracteristicas y detalles de los
productos u obras que ayudaran a la Administracién Aduanera a identificar si la mercancia

verificada fisicamente es original o no. (D.S. N° 003-2009-EF, Art. 5).

Sin embargo, a pesar de ser voluntario en principio, es exigido por la Autoridad Aduanera
para poder ejecutar el sistema de medidas en frontera, lo que contradice su condiciéon de
“voluntario”. Este registro no es igual al implementado por el Indecopi. Son registros paralelos.
El registro del Indecopi le otorga al titular el derecho de utilizar o conceder una licencia a un
tercero a cambio de una contraprestacion. En el registro voluntario de Sunat, se detallaran
caracteristicas y especificaciones de la mercancia. Por ejemplo, se especifica la cantidad de
botones de una determinada prenda de vestir o el lugar de fabricacién de las zapatillas de mujer
de determinada marca, etc. Esta informacién permitira a los encargados de Aduanas, al momento
de realizar el reconocimiento fisico de la mercancia y contrastar con los datos en el registro
voluntario, presumir que se trata de productos “piratas” o falsos. Lo descrito puede resultar
contraproducente y riesgoso para los titulares de DPI, debido a que dicha informacién permite
reconocer y diferenciar un producto “pirata” de uno verdadero. Seria como revelar los

mecanismos de seguridad de sus productos.

Respecto a este registro, el INTA — IT. 00.12 - SUNAT, establece, en su Capitulo VII -
Registros de Titulares de Derechos, los requisitos que se deben consignar al momento de
efectuar el registro voluntario ante el area de Tramite Documentario dirigida a la INTA. Se debe
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proporcionar informacion importante como los datos de identificacion del titular de DPI, datos del
solicitante, descripcién técnica detallada de los derechos a resguardar, datos sobre el tipo o
tendencias de fraude, paises de produccién y de procedencia, rutas de transporte, diferenciacion

técnica entre los productos auténticos y los sospechosos. (Resolucién N° 000029-SUNAT, 2010)

Segun lo descrito en el parrafo precedente, con relacion a los requisitos que se tienen
que presentar, se considera que son faciles de acopiar para ser presentados; sin embargo, esto
genera una carga administrativa adicional al titular de DPI, quien ya tuvo que acudir al Indecopi,
donde presentd otros requisitos para el registro, pagoé tasas con la finalidad de proteger sus

derechos y, finalmente, Sunat le pide que acuda nuevamente a inscribirse a otro registro paralelo.

En el Derecho de autor el registro es declarativo, lo cual implica que no todas las obras
se encuentran registradas en el Indecopi. Para casos de esa naturaleza la administracion
aduanera no podra ejercer medidas de control adecuadas. Cuando se lleva a cabo el
procedimiento de medidas en frontera de oficio, Aduanas solicita con la brevedad que los plazos
ameritan, informacion al Indecopi respecto a al derecho en cuestion, es decir si la obra se
encuentra registrada, vigente y quién es el titular. En caso de no estar registrada Indecopi,
informara en base a los registros existentes, para lo cual la Administracion Aduanera no podra
suspender por mas tiempo el levante de la mercancia.

Es necesario sefalar que si un titular de derechos requiere la proteccién adecuada
debera adoptar las medidas pertinentes para asegurar sus derechos, debiendo registrarlo ante
el Indecopi para garantizar una proteccion adecuada.

Respecto a las marcas notoriamente conocidas que no se encuentran registradas en
Indecopi, la situaciéon sera similar al caso de las obras no registradas, ya que se solicitara a

Indecopi informacion respecto al titular, registro y vigencia de la marca.
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Otro problema ademas de incrementar con cargas innecesarias al titular se encuentra,
dentro de los requisitos para acceder al registro voluntario, el de presentar una descripcion
técnica precisa y detallada de los DPI adjuntada a los archivos informaticos e imagenes en
soportes que distingan las caracteristicas de los derechos a proteger. Entonces, surge el
cuestionamiento respecto a qué tan factible resulta a los representantes legales y titulares de
DPI proporcionar la informaciéon solicitada. Por ejemplo, marcas como Nike, Puma, Adidas,
Lacoste, Reebok, Michel Kors, Louis Viutton, etc, son extranjeras, los representantes legales
deben efectuar el requerimiento a los titulares para que otorguen la autorizacién correspondiente
para inscribirla ante un registro voluntario en nuestro pais. ¢ Seria ello una especie de amenaza
o vulneraria en cierta forma los mecanismos de seguridad que manejan a fin de evitar que su

mercaderia sea falsificada o “pirateada” con facilidad?

Con relacion a lo descrito previamente, la informacion tan importante y revestida de
mecanismos de seguridad consignada por los Titulares de DPI en el Registro Voluntario ante
Sunat podria ser proporcionada a cualquier persona que la requiera bajo el amparo de la Ley de
Transparencia, como sefiala el Informe N° 108-2016-SUNAT/5D1000 del 21 de julio del 2016 en
su conclusion:

La informacion sobre la marca protegida y nombre del titular del derecho que obra en el

Registro Voluntario de Titulares de Derechos de la SUNAT no tiene la condicién de

informacion confidencial, ya que no constituye secreto bancario, tributario, comercial,

industrial, tecnolégico o bursatil y por tanto no esta considerada en alguna de las
excepciones senaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica

para la aplicacion del derecho de acceso a la informacién (p.3).

Lo senalado es una clara muestra de lo ineficiente y riesgoso que resulta el Registro
Voluntario establecido por la Sunat. Entonces, ademas de ser una carga adicional e innecesaria
que recae sobre el titular de los DPI, se podria afectar los derechos que tanto se busca proteger,
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ya que la informacion contenida en el registro podria ser puesta a disposicion de cualquier

persona, lo que afecta los mecanismos de seguridad de los titulares de DPI.

Probablemente, también surjan las siguientes preguntas: ;Por qué no se consiga esa
informacion técnica en Indecopi al momento de registrar la marca? ¢ Es una doble carga para los
representantes legales o titulares de derechos acudir a los dos registros? Estas preguntas
bastantes obvias, para responderlas, se analizaran desde dos puntos de vista, desde la Sunat e
Indecopi y, el segundo, desde la perspectiva de los representantes legales de las marcas y
derechos de autor en el Peru. Para recopilar informacién, se elaboré una encuesta virtual
aplicada mediante Google forms a abogados de los estudios Estudios BARLAW, Fernandez —
Davila & Bueno, Iriarte & Asociados y Thorne, Echeandia & Lema abogados y Barreda Moller.
Ellos sefialaron que la informacion que consignan en el registro voluntario de Sunat, si bien
contiene informacién detallada de caracteristicas de marcas u obras que representan, no puede
estar revestido de informacion sumamente técnica ni detallada al extremo, debido a que existen
caracteristicas que, en su condicion de representantes legales, desconocen o deben solicitar
autorizaciones a los titulares de las marcas, generalmente extranjeras, para poder consignarlas
en el registro. En algunos casos, sefalaron que es riesgoso consignar cierta informacion que es
empleada por reconocidas marcas como mecanismos de seguridad para poder verificar si la

mercancia es “pirata” o no.

Un punto adicional sera la dinamica variable de la moda. Es decir, los titulares de DPI,
constantemente, estan innovando y lanzando al mercado nuevos productos con nuevos disefios
y modelos. Por esta razon, se tendria que ingresar al registro voluntario la informacion
actualizada, lo cual es un exceso de carga para el titular. En la investigacion realizada por
Mosqueira (2014), se efectua un analisis respecto a la implementacion del sistema de medidas
en frontera y sefiala como hipdtesis de la tesis que la solucién a la problematica de la ineficiente
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aplicacion del sistema consiste en transformar el registro voluntario en obligatorio, de modo que
todos los titulares de los DPI tengan la obligacién de acudir ante Sunat y registrarse. En otras
palabras, para acceder a la tutela de sus derechos, no solo seria necesario registrarse en
Indecopi Se tendria que efectuar un doble registro para que se incremente la carga administrativa
de los titulares de derechos o sus representantes. De la Intendencia Nacional de Control
Aduanero, se obtuvo informacién actual respecto a la cantidad de solicitudes de registro

voluntario consignadas desde el afio 2015 a la fecha.

Tabla 2

Cantidad de Registros Voluntarios - Sunat

Octubre

2015 2016 2017 2018
2019
Registrados 88 94 85 112 379
Renovados 427 402 382 468 323
Total 515 496 467 580 702

Fuente: Divisidn de Atencion al Usuario y Liberaciones de Aduanas, 2019

Del cuadro, se evidencia que, en el 2019, se registré un incremento del 21% respecto del

2018 en la cantidad de registros voluntarios. Sin embargo, no se puede deducir que la

tendencia sea al incremento, debido a que, en el aio 2016 y 2017, las cantidades fueron

en descenso. Ademas, no se registra informacién respecto a periodo 2009 al 2014.

Otro punto en contra el Registro Voluntario es que, segun lo sefialado en el instructivo
para Medidas en Frontera a solicitud de parte, el registro voluntario debe ser renovado
anualmente dentro de los treinta dias de cada afo calendario. En caso que no se realice esta

renovacion, la Administracion Aduanera establecera la caducidad de pleno derecho. Dicho de
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otro modo, el titular de los DPI tiene la carga adicional de renovar su registro voluntario
anualmente, lo cual representa una situacién desfavorable para quienes deseen acceder a la

aplicacion de Medidas en Frontera a solicitud de parte. (DESPA-IT-00.08, 2009)

En conclusion, se considera que el registro voluntario representa una suerte de duplicidad
de un tramite ya existente que se efectud en el Indecopi al momento de la inscripcion de la marca
o derechos de autor. Es una carga adicional que recae sobre el titular de los DPI, quien debera
invertir esfuerzos adicionales en consignar y remitir informacion a la Sunat, lo cual, como ya se
ha sefialado, no es lo mas idoneo. No menos importante es el hecho de consignar informacion
técnica y detallada de los productos, lo cual resultaria riesgoso y contraproducente con los
mecanismos de seguridad que tienen los titulares de derechos. Ante esta situacion, es inevitable
cuestionarse: ¢Qué utilidad tiene la informacion consignada en el registro voluntario en la
ejecucion de las medidas en frontera? ;Los operadores aduaneros al momento de realizar el
aforo tienen en cuenta las especificaciones de las marcas u obras detalladas en el registro
voluntario? Se puede responder que “no”, porque ciertos detalles solo podran ser percibidos por
personal capacitado exclusivamente para tal fin y ese no es el caso de la autoridad aduanera
que se encarga de verificar la documentacién, realizar el aforo e inspeccion de la mercancia.
Estas acciones no siempre se realizan con el mayor detenimiento posible debido a la evidente
carga laboral que tienen los funcionarios encargados. Por lo explicado, el registro voluntario es
realmente innecesario y riesgoso. Esa no es la solucidén para resolver la ineficacia del sistema

peruano de medidas en frontera.

2.3. Inadecuado Umbral Monetario
El art. 4° del Reglamento del D.L. N° 1092 sefala respecto a las pequenas partidas:
4.1. Para efectos de lo dispuesto en el articulo 3.2 de la Ley se entiende por pequenas
partidas a las mercancias que por su valor no tienen fines comerciales o si los tuviere no
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son significativos a la economia del pais.

4.2. Para la aplicacion de este Reglamento, no son significativas a la economia del pais,

las mercancias cuyo valor FOB declarado no supere los US$ 200.00 (Doscientos con

00/100 Dolares de los Estados Unidos de América) (2009).

La norma describe sobre las pequenas partidas que toda mercancia con un valor
declarado menor a doscientos délares americanos no esta considerada para el pago de impuesto
alguno. Inicialmente, se consideraria que es una cantidad minima a comparacién del valor de los
grandes contendores que son fiscalizados a diario por la autoridad aduanera, pero la situacion

es mas compleja.

La norma sefiala un aspecto fundamental y es el referido a las pequefas partidas, lo
indica que no tienen efecto significativo para la economia de un pais. Sin embargo, en la
actualidad, las modalidades de “pitufeo” u “hormigueo”. El término “pitufeo” es uno de los
métodos mas clasicos en el Delito de Lavado de Activos y consiste en evadir el control en las
operaciones financieras al realizarlas en montos menores a los exigidos por ley para una
fiscalizacion. Es decir, una gran transaccion se divide en varias transacciones pequefas a fin de
eludir a la justicia. Aplicando el término a las acciones de comercio internacional, el “pitufeo” u
“hormigueo” consiste en la importacion o exportacion de mercancia en cantidades inafectas al
control de Sunat, es decir pequenos envios no superiores a los USD. 200.00 dolares de los

EE.UU. (Villavicencio, 2012, p. 6)

Estas acciones son sumamente comunes y facilitan la vulneracion a los derechos de los
DPI. Bajo esta modalidad ingresa al territorio nacional mercancia falsa o “pirata” que no puede
ser fiscalizada por las autoridades competentes. Por eso, resulta falso indicar que no afectan a
la economia.

Segun lo senalado por Miguel Briceno Ramirez, Fiscal Especializado en Delitos
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Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, en la entrevista que concedid, las
pequenas partidas no pueden ser sancionadas, y estan exentas de fiscalizacién y control de parte
de las autoridades. La fiscalia, durante los ultimos 4 afios, ha advertido que personas
inescrupulosas, que se amparan en esta figura de las pequenas partidas, realizan importaciones

por cantidades inferiores a los US$ 200 ddlares a nombre de personas de su entorno.

En estos casos, mediante la investigacion preparatoria, se busca encontrar el nexo comun
para determinar el autor del ilicito o cabecilla de la organizacién. Detectar a los responsables
resulta sumamente dificil, debido a que las personas afirman ser ellas quienes realizan las
compras mediante paginas web, usualmente de origen asiatico. Con respecto a los productos
“piratas”, los responsables de las transacciones aseguran desconocer tal condicion de la
mercaderia y presentan como los verdaderos afectados. Los casos mas comunes de este tipo
estan relacionados a zapatillas, prendas deportivas y carteras. Las marcas Adidas, Nike, Puma,
Michael Kors, Gucci, Prada, entre otras, son las mas afectadas. Sus productos son
comercializados en mercados internos con éxito debido al bajo precio al que se ofrecen. El
comercio electronico facilita la distribucion de estos articulos “piratas” o falsos, porque se ofrecen

a precios muy por debajo del promedio.

A simple vista podria decirse que US$ 200 ddlares americanos es un monto econémico
irrelevante desde una perspectiva macroecondémica si se compara con las enormes cantidades
de dinero que maneja el comercio internacional diariamente. Sin embargo, este tipo de umbral
monetario puede afectar a los titulares de los DPI y a los consumidores, ya que el precio tan
reducido en comparacion con un producto original se debe a la baja calidad del mismo. Ellos
adquieren la mercancia sin imaginar que le podria causar algun tipo de dafo. Incluso, su salud
se encuentra en peligro si se usan productos elaborados a base de componentes toxicos.

En la actualidad, cualquier persona adquiere, a través del comercio electrénico, una
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infinidad de productos a nivel mundial, los cuales, al tener el valor inferior al sefialado en la norma
($. 200.00), estarian libres de cualquier tipo de control y/o fiscalizacién de parte de las
autoridades aduaneras. En estos casos, la figura se disfraza de importacion para el consumo en
pequenas partidas. Parece irrelevante para un titular de los DPI que sufra la vulneracion de sus
derechos con productos por un monto menor a doscientos dolares. Sin embargo, esta es una
modalidad muy empleada en la actualidad (“hormigueo” o “pitufeo”) con la que se reciben gran
cantidad de envios procedentes de otros paises con productos “piratas” o falsos, lo cual afecta
de diversas formas a los titulares de DPI. Estos pierden potenciales consumidores y su prestigio
se merma considerablemente, porque el consumidor puede creer que el producto que adquirid

como original no presenta las caracteristicas esperadas o sea de una calidad inferior.

Es importante recalcar que no se afirma que las paginas de internet Alibaba.com, Mercado
libre.com, entre otras de ese tipo, se dediquen exclusivamente a la venta de productos “piratas”
o falsificados. Solo se sefala que se comercializan productos a precios muy por debajo del precio
usual e incluso publicitar productos empleando el término “imitaciéon”. Por ejemplo, en la pagina
web Alibaba.com, al escribir en la barra de busqueda la frase “zapatillas nike”, automaticamente
se apertura a una pagina'® en la que se muestran zapatillas con logos de la marca Nike a precios
ascendientes a S/. 29.42 soles. Otro ejemplo en la misma pagina al escribir en la barra de
busqueda la frase “bolsos Louis Vuitton”, automaticamente se apertura a una pagina'' donde se
pueden apreciar carteras y bolsos con logos de dicha marca a precios que oscilan entre los S/.

31.19 a S/.41.58 soles; sin embargo, al efectuar la consulta en la pagina web oficial de dicha

marca, los precios para esos articulos se encuentran por encima de los 1000 euros. Aun en forma

"OAlibaba.com, recuperado de https://www.alibaba.com/product-detail/WWholesales-Fashion-Black-Shoes-
Air-Cushion_1600062893802.htmI?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.3ea17e190kh924.

"Alibaba.com, recuperado de
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&Catld=&SearchText=bolsos+luis+v
uiton&viewtype=&tab=
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mas explicita, al consultar en la pagina web Mercadolibre.com, la frase “carteras Louis Vuitton”
se apertura una ventana'? que indica literalmente “Imitacién exacta de carteras Louis Vuitton” a

un precio de S/. 60.00 soles.

Asimismo, los umbrales monetarios establecidos en la legislacion vigente no son
suficientes para proteger adecuadamente los DPI, no se define en forma expresa la suma
equivalente a mercancia sin valor comercial, dejandolo a criterio de la autoridad aduanera, lo

cual es un grave error.

2.4. Demostracion cuantitativa de la baja intensidad en el uso de las Medidas en
Frontera
Como ya se ha sefalado en el capitulo I, existen dos formas de conducir el sistema
peruano de Medidas en Frontera, a solicitud de parte y de oficio. A continuacién, se detallara
informacion estadistica procedente de la base de datos de Aduanas y Fiscalia Especializada en
Delitos contra la Propiedad Intelectual, las cuales mostraran la afluencia en el uso de las medidas
en frontera en el Perq, y permitiran obtener conclusiones respecto a su utilidad y efectividad
desde su implementacion en el afio 2009 al 2019.
2.4.1. Medidas en Frontera a solicitud de parte
El art. 5° del D.L. N° 1092 senala respecto a la solicitud de parte:
5.1. El titular del derecho podra presentar una solicitud ante la Administracién Aduanera
para la suspension del levante de la mercancia, conforme al articulo 3.1, cuando se
presuma la existencia de mercancia con marcas falsificadas o confusamente similares, o

mercancia pirateada que lesiona el derecho de autor.

2Mercadolibre.com, recuperado de https:/articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-440374506-imitacion-
exacta-cartera-louis-vuitton-
_JM?quantity=1&variation=58747815056#position=1&type=item&tracking_id=a542bd5a-d162-447f-9c66-
b6ade0f4f24a
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5.2. La Administracion Aduanera suspendera el levante previa comprobacién de la
titularidad del derecho del solicitante y del cumplimiento de los requisitos exigidos por el
reglamento (2009).

Respecto a las Medidas en Frontera a solicitud de parte, ha resultado un tanto complicado
obtener informacion detallada respecto a la afluencia del uso de este mecanismo ejecutado por
la autoridad aduanera, ya que la informacion no se encuentra disponible en el portal institucional
de la Sunat. Sin embargo, la Intendencia Nacional de Control Aduanero, ante el requerimiento

amparado en la Ley de Transparencia, informé la siguiente data:

Tabla 3
Medidas en Frontera a solicitud de parte 2010-2019

ANOS CANTIDAD DE ACCIONES DE MEDIDAS
EN FRONTERA A SOLICITUD DE PARTE

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL 0

Fuente: Elaboracién propia, basada en la informacién contenida en la Carta de fecha 15

de julio de 2019.

o

O O O O oo oo o

Para corroborar informacién respecto al fracaso de la figura de la solicitud a pedido de
parte, ya que la informacion que se ha obtenido es que no existe ningun registro desde su
implementacion en el ano 2009 hasta la actualidad, se entrevisté al Intendente de Control
Aduanero de la Sunat, quien sefialé que la figura de la solicitud de parte no se ajusta a las

necesidades de los titulares de los DPI. A su juicio, el requisito de la Carta Fianza o Garantia
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Equivalente es el eje central de la problematica que genera la nula afluencia de esta solicitud de
parte. Asimismo, los representantes legales encuestados por la presente investigacién han
sefalado no haber ejecutado dicho mecanismo debido, principalmente, al pago de la carta fianza

y a lo tedioso del procedimiento.

¢ El sistema peruano de medidas en frontera ha brindado los resultados esperados en la
figura de solicitud de parte? Al analizar la informacion recopilada en la presente investigacion, se
puede afirmar que no definitivamente. Solo basta observar la inexistencia de titulares de DPI que
recurren a este mecanismo para la defensa de sus derechos. En los mas de diez afios de vigencia
del D.L. N° 1092, nadie ha considerado pertinente acudir a esta figura. Por lo tanto, resulta
desfasada. Sin embargo, no solo se trata de plantear que el procedimiento a solicitud de parte
es una figura inutilizada. La idea es plantear una alternativa que brinde resultados mas eficientes

para combatir la “pirateria” y falsificacion de mercancia en el Pert.

Por lo expuesto, los titulares de DPI no presentan las solicitudes de parte para la
aplicacion de medidas en frontera, pero ello no implica que permanecen inactivos y a la espera
de las autoridades aduaneras. Actualmente, el mecanismo que se sigue consiste, en cierta
medida, en la figura de Medidas en Frontera de oficio. En esta modalidad, los titulares de los DPI
0 personas con legitimo interés envian, de forma extraoficial via correo electrénico, informacion
respecto a presuntas mercancias “piratas” o falsas que arribaran o partiran del territorio nacional
a fin de que la autoridad aduanera ejecute el procedimiento de oficio. En este caso, no resulta
necesario el pago de la carta fianza ni el acopio de los requisitos que exige la norma, los cuales
son una carga excesiva para el titular o representante de los DPI. Es probable que no sea
correcto desvirtuar procedimientos establecidos para poder lograr resultados eficientes en el
control aduanero. En la presente investigacion, se busca proponer un mecanismo que supere las
deficiencias existentes hasta el momento.
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2.4.2. Medidas en Frontera a solicitud de Oficio

El art. 9° del D.L. N° 1092 sefala respecto al procedimiento de oficio:

La Administracién Aduanera podra iniciar medidas de frontera de oficio para la suspension

del levante de la mercancia destinada a los regimenes de importacién, exportaciéon o

transito, cuando existan sospechas razonables para presumir que se trata de mercancia

falsificada o pirateada (2009).

Ante la presuncién de existencia en la zona primaria de mercancia falsificada o
“pirateada”, Aduanas se encuentra facultada plenamente para accionar de oficio mediante sus
operadores de fiscalizacion (agentes aduaneros). Aunque el canal de control emitido por el
sistema aleatorio sea de color verde (ni revision fisica ni documentaria), podra realizar el

procedimiento detallado en el Art, 10 del D.L. N° 1092, el cual se detalla a continuacion.

Una vez que la autoridad aduanera suspende el levante ante la sospecha que la
mercancia sea “pirata” o falsa, deberan de notificar de inmediato a los titulares o representantes
legales en el Peru de los DPI para que, en el plazo de 3 dias habiles, interpongan la denuncia
correspondiente ante la autoridad competente, ya sea Indecopi o la Fiscalia Especializada en
Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual. Esta denuncia debera ser acreditada
documentariamente. Cabe senalar que el plazo maximo de suspensién es de 10 dias habiles
desde la fecha de la notificacién del titular de derecho o su representante acreditado en el pais.
Si el titular de DPI demuestra que presentd una denuncia, la ley le concede en forma automatica
diez dias habiles adicionales para que la mercancia permanezca inmovilizada mientras se dicta
una medida cautelar que permita la retencién de la mercancia y traslado a un almacén aduanero.
En caso contrario, se le otorgara el levante correspondiente y la mercancia continda con su

tramite.
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Se solicitd a la Intendencia Nacional de Control Aduanero de la Sunat informacion
respecto a la cantidad de medidas en frontera ejecutadas de oficio desde el afio 2009 al 2019.

Se recogio la siguiente informacion:

Tabla 4

Aplicacién de Medidas en Frontera de Oficio 2010-2016

Cantidad de acciones

ANO de oficio
2009 0
2010 88
2011 215
2012 421
2013 629
2014 459
2015 243
2016 209
2017 390
2018 513
2019 330
Total 3497

Fuente: Sistema Integrado de Gestion de Delitos Aduaneros — Sunat (2020)

Durante un periodo de 10 anos, se han realizado 3497 medidas en frontera de oficio. Si
bien es una cantidad considerable respecto a las multiples funciones que desarrollan las
autoridades aduaneras a nivel nacional, estas son parte del esfuerzo en la lucha contra la
“pirateria” y la falsificacion. Esto permite plantearse que es necesario mejorar el procedimiento
actual de medidas en frontera con la finalidad que sea mas sencillo y rapido para los funcionarios

de Aduanas. De este modo, se obtendran mejores resultados en la proteccién de los DPI.

Un factor que evita la eficiente proteccion de los DPI es la concentracion prioritaria de las
Aduana en enfrentar otros delitos como el narcotrafico. Esta prioridad se evidencia en las cifras

sumamente elevadas a comparacion de otros delitos, como el de contrabando, segun
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informacion recopilada de la Memoria Anual de Sunat — 2018:

Tabla 5

Resultados de las Acciones de Control - Sunat 2018

Fuente: Oficina de Gestion y Coordinacion de Aduanas — SUNAT (2018)

Se puede inferir de la actuacion de Aduanas es que brindan prioridad a situaciones que
consideran mas graves y perjudiciales para el pais. Sin embargo, si el procedimiento de medidas
en frontera fuese mas practico, rapido y sencillo, las autoridades aduaneras requeririan una

menor inversion de tiempo y serian mas eficaces en la proteccién de la propiedad intelectual.
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Capitulo Il

Propuesta de un procedimiento sumarisimo electréonico de Medidas en Frontera

Como ya se ha expuesto en el capitulo anterior, dentro del paquete normativo decretado
a raiz de la suscripcion del TLC con EE.UU., se faculté a la autoridad aduanera a efectuar el

control de personas, mercancias y transportes en las fronteras del pais.

En la presente investigacion, se ha analizado a detalle el Decreto Legislativo N° 1092 con
especial énfasis en detectar las deficiencias, debilidades y diversos aspectos que impiden a las
autoridades competentes realizar una lucha eficiente contra la vulneracion de los DPI en las
fronteras peruanas cuando se aplica el sistema de Medidas en Frontera. Con ese fin, se ha
recopilado, centralizado y analizado la informacion estadistica obtenida de la Intendencia de
Control Aduanero de Sunat, verificando que existen figuras establecidas en la ley, como la
solicitud a pedido de parte, la cual nunca ha sido empleada durante los mas de diez anos de
vigencia de la ley. Asimismo, se han detectado inconsistencias en la norma, como la de las
pequenas cantidades que no estan afectas al control aduanero, pero afectan los DPI mediante

las modalidades de “hormigueo” o “pitufeo”.

Se requiere, con urgencia, implementar un procedimiento célere y electronico de Medidas
en Frontera que no solo beneficie a los titulares de DPI, sino también a la autoridad aduanera e
Indecopi, al facilitar enormemente el desarrollo de sus actividades y mejorar los canales de

comunicacion entre las partes.

En la presente investigacion, se ha detectado aquellos aspectos que entorpecen el

desarrollo 6ptimo del control de fronteras en aras a la proteccion de los DPI. También, se ha
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disefiado una propuesta que elimina requisitos innecesarios y cargas administrativas causantes

de la poca afluencia en la presentacion de solicitudes de parte para ejecutar Medidas en Frontera.

3.1. Modelos comparados (benchmarking)
La legislacion comparada nos permite ubicar el nivel del Peru respecto a otros paises en
la aplicacion de Medidas en Frontera. Al realizar una comparacion, se puede detectar aspectos

que favorecen o perjudican el desarrollo de los procesos.

En la presente investigacion, al advertirse inconsistencias y deficiencias en la ejecucion
del Sistema Peruano de Medidas en Frontera, se ha recopilado informacion respecto al desarrollo
de acciones de control en las fronteras de diversos paises, a fin de ser empleada como una guia
para establecer un procedimiento nuevo que resulte eficiente para los titulares de DPI,

instituciones competentes y consumidores.

Se consideraron como puntos de comparacién grandes bloques econdmicos como la
Union Europea, China, la Comunidad Andina, Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos
Mexicanos, los cuales poseen sistemas y legislaciones distintas, que pueden aportar mucho en
la mejora del sistema peruano.

Respecto al sistema de medidas en frontera en China, es de suma importancia conocer
cdmo opera uno de los principales mercados internacionales que abastecen a Peru. Saber qué
mecanismos emplean las Aduanas chinas para controlar el ingreso o salida de productos
pirateados o falsificados, ayudara ampliamente en la presente investigacion.

Mientras que, conocer el sistema de medidas en frontera de la Unién Europea resulta muy
relevante ya que como se sabe, este bloque econémico esta conformado por paises en los que
se le da una alta importancia a la propiedad intelectual, como Francia, Italia, Espafia, donde la
industria de la moda es reconocida a nivel mundial.
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Estados Unidos es un pais importante a analizar porque es a raiz de sus requerimientos
para suscribir el TLC con Peru, se dio origen a la normatividad nacional sobre las medidas en
frontera, en busqueda de la mejora de los canales de proteccion de la propiedad intelectual.

México es un pais que cuenta con plataformas virtuales de instituciones gubernamentales
como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que cuentan con contenidos amplios e
informacion actualizada y relevante, por lo que resulta sencillo investigar respecto a los
mecanismos que emplean para proteger sus fronteras de productos falsos o piratas.

Finalmente, se analizé el sistema de medidas en frontera en la Comunidad Andina, lo cual
es de suma relevancia debido a que Peru es integrante y resulta necesario para la presente
investigacion conocer como es que se desarrollan los mecanismos de proteccion de la propiedad
intelectual ya que ello puede repercutir en el Peru, debido al permanente intercambio comercial

que se tiene.

3.1.1. Unién Europea (UE)

La UE cuenta con un cuerpo normativo referido a la proteccion de la propiedad intelectual
en las fronteras desde el afio 1986, fecha en que se promulgé el Reglamento 3845/86, orientado
a la lucha contra las mercancias con usurpacion de marca y “piratas”.

Actualmente, la Union Europea'® establece una ley especial sobre el control de fronteras
en aras de la proteccion de los DPI. Cuenta con el Reglamento (UE) N° 608/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de fecha 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las
autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se

deroga el Reglamento (CE) N° 1383/2003 del Consejo.

13 Integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia,

Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, ltalia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,

Republica Checa, Rumania y Suecia.
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Basicamente, este bloque de paises cuenta con una sola regulaciéon en materia de control
de mercancia en sus fronteras, lo que permite establecer un criterio uniforme para la lucha contra

la afectacién de los DPI en la Unidén Europea.

Procedimiento de Medidas en Frontera. El Art. 23 del Reglamento N° 608/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo senala:

...cuando las autoridades aduaneras sospechen, basandose en indicios razonables, que

las mercaderias bajo su vigilancia y control vulneran derechos de propiedad intelectual,

puedan suspender el levante de dichas mercancias o retenerlas, por iniciativa propia o

previa solicitud, a fin de permitir que las personas o entidades autorizadas a presentar

una solicitud inicien algun procedimiento para determinar si se ha vulnerado algun

derecho de propiedad intelectual.” (2013).

Segun lo detallado previamente, esta facultad es muy similar a la que se le confiere a
Aduanas en el caso peruano, ya que puede disponer la inmovilizacion inmediata de la mercancia,
para evitar que los productos que presuntamente vulneran DPI salgan de la zona primaria. Del
mismo modo, la UE cuenta con los procedimientos de oficio y de parte, al igual que la legislacién

peruana.

El procedimiento de oficio se realiza cuando las autoridades aduaneras tienen sospechas
respecto a una posible afectacion a los DPI. En ese caso, podran suspender el levante de la
mercancia durante tres dias habiles computados desde realizada la notificacién al propietario.

(Reglamento N° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2013, Art. 4).

Como sefiala Ponce (2001), la Aduana Europea suspende el procedimiento de
importacion o exportacion, a solicitud del titular de los DPI o de oficio. La Unién Europea descarto
la posibilidad que los titulares de DPI acudan al organismo judicial a solicitar la intervencion, pues
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consideran que el tramite requiere mayor inversién de tiempo y es mucho mas lento. Por lo tanto,

adjudican los procedimientos de control de los DPI en fronteras netamente a la via administrativa.

En el procedimiento a solicitud de parte, a las solicitudes de intervencion aduanera se
anexara una declaraciéon del titular de los DPI, en la cual asuma la responsabilidad frente al
propietario de la mercancia inmovilizada, en caso de establecerse que dichas mercancias no
vulneraban ningun DPI. Asimismo, el solicitante manifiesta su conformidad de sufragar todos los

gastos que se generen por la aplicacion del control en fronteras.

En los casos a solicitud de parte, el plazo de la suspension del levante de las mercancias
en la UE es de 10 dias, tiempo en el cual el interesado debera accionar ante la autoridad
competente a fin de obtener un pronunciamiento sobre el asunto; en caso de no realizar dicho
tramite, la Aduana procedera al levante de la mercancia. En ciertos casos, podra prorrogarse por
diez dias adicionales. En caso de ser mercancia perecedera, el plazo es de tres dias

improrrogables. (Reglamento N° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2013, Art. 13).

Destrucciéon de mercancia que vulnera DPI. El Reglamento N° 1383/2003 de la Unién
Europea autorizaba a los Estados que la conformaban a contar con un procedimiento célere que
permita a las autoridades competentes destruir determinadas mercancias sin la obligacién de
haber iniciado previamente un procedimiento para establecer si la mercancia inmovilizada habia
vulnerado algun DPI. (Reglamento N° 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2013,

Art. 11).

Este procedimiento simplificado consiste en establecer un acuerdo con el titular de la
mercaderia, de modo que la autoridad aduanera pueda disponer el abandono de la mercancia
para su posterior destruccion bajo el control aduanero, sin que sea necesario que se haya
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acreditado una infraccion a los DPI. Los infractores, al ser detectados, ya no esperan que se lleve
a cabo un procedimiento administrativo. Basta con suscribir el acuerdo para que la mercancia
infractora caiga en abandono legal para su posterior destruccion. Este es un procedimiento
revestido de mucha celeridad que beneficia en gran medida al reducir la carga administrativa de

las aduanas y titulares de derechos.

Pequenos envios. La norma define como pequefios envios a todos los que son remitidos
por correo postal o por servicios de transporte de envios urgentes, y contengan menos de tres
unidades fisicas o un peso menor a dos kilos. (Reglamento N° 608/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, 2013, Art. 2, numeral 19). Del mismo modo, sefiala la necesidad de establecer un
procedimiento especifico para ser aplicado en los casos en que se detecten pequefios envios
que contengan mercancias piratas o falsificadas, de modo que se pueda destruir sin que el titular
de los DPI afectados sefale su consentimiento en cada caso. (Reglamento N° 608/2013 del

Parlamento Europeo y del Consejo, 2013, Considerando 17).

La destruccion de pequeios envios de mercancias se aplicara cuando se presuma que
la mercancia es falsa o “pirata”, no en el caso de las perecederas. Esto sucede siempre en los
casos que el titular de los DPI presuntamente afectados haya solicitado la aplicacion del
procedimiento de destruccion. El procedimiento consiste en que, una vez que Aduanas haya
suspendido el levante de la mercancia, notificara al declarante del envio sobre la medida
establecida y le otorga de plazo un dia laborable desde que se efectud la suspension. La
notificacion que realiza Aduanas debera informar sobre la intencidon de destruccién de la
mercancia, los derechos que le asisten al declarante del envio, y concederle un plazo de diez

habiles después de la notificacion a fin de que realice su descargo.

Las mercancias contenidas en los pequefos envios podran destruirse cuando culmine el
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plazo de los diez dias y el declarante o titular haya senalado expresamente su consentimiento
de destruccién. En caso de que venza el plazo de los diez dias y no se cuente con dicho
consentimiento ni oposicion, las autoridades aduaneras podran presumir que el declarante o

titular del envio ha consentido la destruccion de la mercancia.

Como se evidencia en lo descrito con anticipacion, el procedimiento de destrucciéon es
sumamente sencillo y célere. En un plazo maximo de 10 dias habiles, se podra disponer el
destino final de la mercancia presuntamente infractora de los DPI. Del mismo modo, establecer
umbrales de unidades fisicas y no de valor comercial es sumamente importante. (Reglamento N°

608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 2013, Art. 26).

Con esta medida, se evita la distribucion y comercializacion de productos piratas o falsos
bajo la modalidad de “pitufeo” u “hormigueo”, que tanto afectan actualmente a los titulares de

DPI.

3.1.2. Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.)

Situacion Actual. Los EE.UU. y la Propiedad Intelectual mantienen una relacion estrecha
desde hace muchos afios atras. La proteccion de los DPI constituye una prioridad para los
Estados Unidos, a diferencia del Perq, ya que representa una de sus principales fuentes de
ingresos nacionales. Un claro ejemplo de lo sefalado previamente es que en el afio 2011 la
consultora LEK Consulting LLC realizé un estudio para Motion Picture Association of America
(MPAA) con el objetivo de conocer las pérdidas obtenidas en el afio a causa de la pirateria, cuya

cantidad asciende a 6.100 millones de dolares.

Desde el afio 2002, Estados Unidos inicié una estrategia global para la proteccion de los
DPI en todo el mundo, mediante la aplicacion de Tratados de Libre Comercio Bilaterales con gran
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cantidad de paises de economias desarrolladas y en vias de desarrollo como Peru. Por medio
de estos tratados, se condiciona a los paises a incluir y/o reforzar la normatividad vigente en

materia de PI.

En estos TLC, se establece la necesidad de implementar un mecanismo a fin de evitar el
ingreso y salida de mercancia infractora de los DPI por las fronteras de los paises. Si bien este
mecanismo de control y fiscalizacién en fronteras ya se encontraba amparado en cuerpos legales
como Adpic, varios paises no los tenian incluidos en sus legislaciones nacionales, como era el
caso de Peru. Estados Unidos, dentro de sus planes de protecciéon de los DPI, establecié dos
areas de proteccion importantes: La Oficina de Aduanas y proteccion Fronteriza (Customs and
Border Protection - CBP) y la Observancia de Inmigracion y Aduanas (Immigration and Customs

Enforcement of the Departament of Homeland Security)

Ambas instituciones estan facultadas para actuar en las fronteras de EE.UU. La CBP es
la encargada de accionar y realizar controles en las fronteras en aras de la proteccion de DPI,
orientando sus esfuerzos a evitar el ingreso y salida de territorio estadounidense de productos
piratas y falsificados. Asimismo, segun lo detallado en el Examen Estadistico del Comercio
Mundial 2019 formulado por la Oficina de Estadistica de la OMC'#, Estados Unidos ocupé el
segundo lugar en exportacion de Propiedad Intelectual a nivel mundial durante los afios 2017 y
2018, lo cual evidencia el afan del pais norteamericano en la busqueda, implementacién y
perfeccionamiento de mecanismos eficientes e idoneos que garanticen una adecuada tutela de

los DPI, que tantos beneficios econémicos le generan.

4 hitps://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2019_s/wts2019_s.pdf
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Tabla 6

Principales exportadores del mundo 2017-2018

Nota. Oficina de Analisis Econdmico de los Estados Unidos de América (2018).

Instituciones competentes para la aplicacion de Medidas en Frontera. En EE.UU., cuentan
con instituciones dedicadas a controlar la comercializacion de mercancia pirata y falsa en las
fronteras, por ejemplo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Oficina de
Marcas y Patentes de los Estados Unidos, el Departamento de Migracién y Aduanas de los
Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Segun informacion oficial
del portal institucional de la Oficina de Aduanas y Proteccion Fronteriza (CBP) y el Servicio de
Inmigracion y Control de Aduanas de los EE.UU. (ICE), plasmado en el Intellectual Property

Rights Seizure Statistics Fiscal Year 2019'° (Estadisticas de Incautacion de Derechos de

15https://www.cbp.qov/sites/defauIt/files/assets./documents/2020-

May/FY%202019%20IPR%20Seizure%20Powerpoint%20FINAL %20PBRB%20APPROVED 0.pdf
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Propiedad Intelectual en el afio fiscal 2019), durante el afio fiscal 2019, se confiscd 27 599 envios
que contenian mercancia que violaron los DPI. (Homeland Security, Estadisticas de Incautacion

de Derechos de Propiedad Intelectual en el afio fiscal 2019)

Registro en la Oficina de Aduanas y proteccion Fronteriza. En EE.UU., las marcas,
nombres comerciales y derechos de autor se pueden registrar en la Oficina de Aduanas y
Proteccién Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). Esta oficina se encarga de brindar
proteccion en las fronteras a los titulares de DPI a fin de evitar la importacion no autorizada de
mercancia infractora. CBP tiene la facultad de inmovilizar e incautar mercancia importada que
vulnere los DPI en EE.UU. El registro ante CBP debe adjuntar la copia del certificado de registro
del derecho y consignar informacion como los datos generales del titular de derechos, los lugares
de fabricacion de los productos con derechos registrados y el nombre de la persona natural o

juridica del extranjero con autorizacion o licencia para la explotacién de los DPI.

Procedimiento de Medidas en Frontera. Los procedimientos de control fronterizo de
propiedad intelectual se encuentran regulados en el titulo 19, capitulo I, parte 133 del Cadigo
Electrénico de Regulaciones Federales de los EE.UU. (e-CFR por sus siglas en inglés), y pueden
ser de oficio y a solicitud de parte.

El procedimiento de oficio se activa cuando la CBP, dentro de sus inspecciones
habituales, detecta mercancia presuntamente infractora de DPI y procede a su inmovilizacion por
un periodo maximo de 30 dias contados desde la fecha en que una muestra de la mercancia sea
presentada para el examen correspondiente. Asimismo, la CBP notifica sobre la inmovilizacién
al importador de la mercancia sospechosa dentro de los cinco dias habiles siguientes
contabilizados desde la suspension del levante. El importador tiene un plazo de siete dias habiles
para acreditar ante la CBP que la mercancia no infringe ningun DPI. En caso de acreditarse que
la mercancia inmovilizada es infractora, la CBP procedera a la incautacion definitiva. La CBP
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tiene la facultad de imponer multas a quienes importen o contribuyan con ese proceso de traslado

de mercancias falsas o piratas para su comercializacion.

3.1.3. China

China es una potencia mundial que destaca ampliamente en el ambito del Comercio
Internacional. El sistema legal chino es sumamente distinto al peruano, pero tenemos algunos
acuerdos en comun. China es miembro integrante de la OMC desde el afio 2001, lo que quiere
decir que asumié el compromiso de aplicar lo establecido en los Adpic para la protecciéon de los

DPI en China desde la fecha de su adhesion.

Para recapitular, el Acuerdo sobre los Adpic en su art. 41.1 establece el compromiso que
asumen los paises miembros de incorporar a su legislacion nacional aquellos procedimientos de
observancia a los DPI que permitan adoptar mecanismos eficaces para la protecciéon de la
propiedad intelectual en el comercio internacional en las fronteras, lo que evita generar trabas al

comercio.

China cuenta con una norma especial que regula la proteccion de la propiedad intelectual
en sus fronteras y es el Reglamento Aduanero sobre Propiedad Intelectual de la Republica
Popular China, en el cual se describen los procedimientos de Medidas en Frontera a los que

deben sujetarse.

En caso de que el titular de un derecho sospeche que, mediante acciones de comercio
internacional, se pretende vulnerar DPI, podra presentar una demanda a las autoridades
competentes, administrativas o judiciales, con objeto de que las autoridades aduaneras

suspendan el despacho de esas mercancias.
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En China, ante la vulneracién de DPI, el titular puede acceder al denominado “sistema de
dos vias”, que consiste en presentar una demanda ante la autoridad administrativa para que esta
investigue la supuesta infraccién, lo que podria generar la aplicaciéon de una multa, y también
tiene la opcion de presentar una demanda ante un tribunal jurisdiccional de naturaleza penal.

En la actualidad, adquirir productos falsificados o “pirateados” "made in China" (hecho en
China) es sumamente sencillo, tanto en tiendas fisicas como a través del Internet, en la gran
cantidad de portales de comercio electrénico que existen a nivel mundial. Entonces, al saber que
el comercio es una de sus principales actividades economicas, surge la pregunta: ¢Las

autoridades chinas realmente realizan acciones de control en frontera eficientes en aras de

proteger las marcas y derechos de autor en su pais? No parece que ese sea el caso.

Segun la Guia para Utilizar las Aduanas para Proteger los derechos de Propiedad
Intelectual en China, “[e]n 2014, la Aduana de China detuvo alrededor de 91341 envios de
mercancias que se exportaban e importaban de 26 estados miembros de la Unién Europea (UE)
que eran sospechosos de infringir los derechos de propiedad intelectual” (2016, p. 1). Esto

constituye una cantidad significativa.

Conforme senala el Anuario Estadistico de Comercio Exterior de Sunat del afo 2018,
China lidera las cifras de importaciones en el Peru en el régimen de Importacién para el Consumo
en los afos 2017-2018, por lo que resulta de suma importancia conocer a detalle como se lleva

a cabo el control aduanero de proteccidn de propiedad intelectual en ese pais.

Tabla 7

Ranking de paises de los que exportan a Peri 2017-2018
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CUADRO N° 6 - PERU: IMPORTACION PARA EL CONSUMO
Principales Paises Segun Cuode

2017-2018

( Valores en millones de US $)

Estructura
Valor FOB

Porcentual

Cuode / Pais 2017 2018
BIENES DE o
1| CONSUMO | 1 | CHINA 2,445.13 2,755.80 6.72%
2 | MEXICO 797.39 895.97 2.13%
ESTADOS 0
3| UNIDOS 723.93 702.18 1.71%
4 | COLOMBIA 606.95 605.42 1.44%
5 | BRASIL 531.24 524.94 1.29%

Nota. Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Econémicos de la Sunat (2019)

En la tabla, se observa a China en el primer lugar de paises que exportan mercancia a
Peru con una cifra muy ventajosa a comparacion de paises como México, EE.UU., Colombia y
Brasil; por lo que resulta evidente el motivo que generd incluir en la presente investigacion un

sub capitulo destinado al sistema de Medidas en Frontera en China.

Asimismo, empleando el sistema de encuestas Google Form aplicado a los
representantes legales de cinco estudios juridicos dedicados al derecho de Propiedad Intelectual
en el Peru (Estudios BARLAW, Fernandez — Davila & Bueno, Iriarte & Asociados, Thorne,
Echeandia & Lema abogados y Barreda Moller), respecto a los paises de procedencia de la

mercancia infractora, sefialaron:
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Figura 7

Paises de procedencia de mercancia pirata y falsa

Nota. Elaboracion Propia
La mayoria de representantes legales sefalé a China como el pais de procedencia de
mercancia infractora; en tal sentido, resulta necesario investigar como es que operan los

procedimientos en las fronteras para la proteccion de los DPI en China.

Situacion actual. Conforme sefala el Reglamento Aduanero sobre Propiedad Intelectual
de la Republica Popular China, esta prohibida la importacién y exportacion de mercancia que
infrinja los DPI. En caso de existir una sospecha de vulneracion a los DPI, los titulares pueden
acudir ante la Administracién General de Aduanas de China (GACC por sus siglas en inglés) para
la proteccion de sus derechos. Esta institucion tiene la facultad de detener el tramite de
importacion y exportacion de las mercancias presuntamente infractoras. Segun la Guia para
Utilizar las Aduanas para Proteger los derechos de Propiedad Intelectual en China, la mayoria
de mercancia retenida por Aduanas por vulneracion a los DPI corresponde al régimen aduanero

de exportacion.
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Para poder acceder a este procedimiento, los titulares de DPI deben registrarse con
anticipacion en el sistema disefiado por la autoridad aduanera china. Esta queda facultada para

proteger los DPI mediante los siguientes procedimientos:

1. La suspension del levante de la mercancia presuntamente infractora.
2. Incautacion de mercancia infractora.
3. Imposicion de multas.

4.  Sila mercancia supera determinado umbral monetario, las autoridades aduaneras

dispondran el inicio de un procedimiento penal.

Registro de los DPI ante la GACC. Conforme lo sefiala el Reglamento de Aduanas sobre
Propiedad Intelectual, los DPI pueden registrarse en la GACC con sede en Pekin. El registro es
virtual y opcional, ya que lo usan en su gran mayoria aquellos titulares que realizan actividades

de importacion y exportacion. Es un procedimiento econémico y sencillo.

Este registro ante la GACC, al igual que el Registro Voluntario ante Sunat en el caso
peruano, permite al titular de DPI una serie de beneficios como el hecho de que Aduanas ejerza
su facultad de retencion de la mercancia presuntamente infractora. Asimismo, Aduanas podra
investigar el hecho vy, si lo considera pertinente, puede disponer la destruccion o subasta de la

mercancia.

Un aspecto sumamente importante radica en que aquellos titulares de DPI que se
encuentren inscritos en el registro ante Aduanas podran solicitar la detencién de la mercancia
presuntamente infractora sin la necesidad de efectuar el pago de una garantia. En caso de que
el titular de los DPI no se encuentre en el registro, debera pagar una garantia equivalente al valor
de la mercancia. Se pueden registrar ante Aduanas marcas inscritas ante la Oficina de Marcas
de China (CTMO por sus siglas en inglés), patentes, modelos de utilidad, derechos de autor y
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derecho conexos. La GACC tiene plazo de 30 dias posteriores a la presentacion de la solicitud
de registro para aprobarla. De aprobarse esta inscripcién en el registro de Aduanas, tendra una

validez por el tiempo que dure el derecho registrado, el cual no es mayor de un afo.

Procedimiento de Medidas en Frontera. El procedimiento se encuentra regulado en el
“‘Reglamento sobre la Proteccion Aduanera de los Derechos de Propiedad Intelectual”
promulgado mediante el Decreto N° 395 del Consejo de Estado de la Republica Popular China
el 2 de diciembre de 2003. En el reglamento, se establece que el procedimiento se puede iniciar

de dos formas:

1. Cuando se detiene la mercancia a solicitud del titular por derechos no registrados
ante la GACC.

2. Cuando se detiene la mercancia de oficio, al existir un DPI registrado ante la
GACC.

El procedimiento a solicitud del titular de DPI se inicia con la presentacion de una solicitud
que contiene informacion relevante como las especificaciones de la mercancia sospechosa, hora,

puerto y medio de transporte de la mercancia, entre otros.

El titular de derechos debera pagar una garantia equivalente al valor de la mercancia a
inmovilizar. En el caso peruano, se pagara ese valor siempre y cuando la mercancia sospechosa

sea perecible; en caso contrario, solo sera el equivalente al 20% del valor FOB.

Cuando la GACC o aduanas chinas retienen las mercancias sospechosas, informan por
escrito al titular de DPI. Con la aprobacién de Aduanas, el presunto infractor y el titular o
representante legal de los DPI puede realizar la verificacion de mercancias retenidas. Luego, el
titular del DPI presentara una solicitud al Tribunal Popular para que disponga el cese de la
infraccion, lo que equivaldria en el caso peruano a interponer una denuncia ante Indecopi. Si
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dicha orden del Tribunal Popular se emite a la aduana dentro de los 20 dias habiles siguientes a
la fecha de inmovilizacion de la mercancia, la autoridad aduanera prestara la asistencia
correspondiente; sin embargo, si el titular del derecho no entrega dicha orden a la aduana, ésta

procedera al levante de las mercancias.

El titular del DPI cubrira los gastos de almacenamiento y depdsito, podran pagarse o
deducirse de la garantia, la cual sera devuelta al solicitante. Esto representa una carga para el
titular de los DPI, por lo cual es probable que desincentive su accionar en la presentacion de

denuncias.

El procedimiento de oficio es realizado por la autoridad aduanera solo para los DPI
inscritos en la GACC y en caso de que se presuma que la mercancia puede vulnerar algun
derecho. Cuando las aduanas chinas sospechan sobre una posible afectacion a los DPI,
solicitaran una declaracién al destinatario de la mercancia sobre la situacion de las mismas. Si
no presenta esta declaracion, las autoridades aduaneras suspenderan el levante de la mercancia

sospechosa y notificaran de inmediato al titular del derecho.

El titular de DPI tiene un plazo de 3 dias después de notificado para presentar una
solicitud ante la autoridad aduanera, a fin de obtener la suspensién del levante de las mercancias
0, por el contrario, un documento que exprese el deseo de no retencién de la mercancia. Los
titulares de DPI que se encuentren registrados ante la GACC, deberan pagar una garantia
diferenciada, conforme a lo sefalado en la Guia para Utilizar las Aduanas para Proteger los

derechos de Propiedad Intelectual en China, conforme se detalla:
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Tabla 8

Escala de pago de Garantias en China

Nota.Tomado de Guia para utilizar las aduanas para proteger sus derechos de propiedad

intelectual en China por China IPR SME Helpdesk (2016)

Las autoridades aduaneras tienen el plazo de 30 dias para pronunciarse respecto a si las
mercancias infringen o no los DPI. En caso de ser infractoras, proceden a devolver la garantia al
solicitante previa deduccion de gastos como almacenamiento o destruccion y, luego, disponen el
destino de la mercancia, ya sea mediante donaciones a instituciones publicas o de bien social,

venta al titular de derechos si este desea adquirirla o subasta luego de remover la marca.

Conforme lo descrito previamente, se evidencia que el procedimiento chino es muy similar
al peruano. Se considera que no esta brindando los resultados deseados en la lucha contra la
pirateria y falsificacion. Segun el informe Tendencias en el Comercio de Bienes falsificados y
pirateados (Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods en inglés) del afio 2019, China
ocupa el primer lugar en valor de los productos falsos importados en todo el mundo, de acuerdo

con los datos de incautaciones aduaneras de 2016, con 509.000 millones de ddlares, frente a los
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461.000 millones de dolares de 2013 (2,5% del comercio mundial).

Figura N° 8

Procedencia de productos falsos y piratas comercializados a nivel mundial — 2016

Nota.Tomado de Informe Tendencias en el Comercio de Bienes falsificados y pirateados, por
Autor, 2019, OECD Publishing.

China es el pais que encabeza la lista de comercializadores de mercancia pirata y falsa
a nivel mundial, lo que lleva a deducir que sus acciones de control en las fronteras no son 6ptimas

para la proteccion de los DPI.

3.1.4. Comunidad Andina’® (CAN)
A raiz de los problemas de fraude, pirateria y falsificacion que afectan tanto a paises
miembros de la CAN, se considerd necesario contar con un cuerpo normativo que involucre al

personal que labora en Aduanas, fundamentalmente en el aspecto de las denominadas Medidas

'6 Es una organizacion internacional que incluye a los paises de Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru. El objetivo de la CAN es obtener
un desarrollo integral, equilibrado y auténomo, el cual se realizara mediante la integracion andina, proyectandose a lograr la
integracion sudamericana y latinoamericana.
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en Frontera. De este modo, se contribuye a que los funcionarios de los paises andinos puedan
enfrentar los problemas planteados por la pirateria internacional y el trafico de mercancias

falsificadas, con el propoésito de que las medidas resulten eficaces.

Para la CAN, la proteccion de la propiedad intelectual es de suma importancia para
fortalecer la imagen que se proyecta a nivel mundial. Por tanto, se considera que es necesario
crear una mentalidad y cultura de respeto a la Propiedad Intelectual, por lo cual no es solo
suficiente establecer legislacion adecuada en la materia, sino la concientizacion a nivel regional
sobre la importancia y respeto a los DPI. Lamentablemente, como comunidad, aun no se han
logrado resultados visibles y concretos de las acciones que se realizan en fronteras en miras a

fortalecer la propiedad intelectual.

En este sentido, los paises miembros de la CAN deben tener la predisposicion y asumir
el compromiso de realizar acciones en aras de proteger de forma 6ptima los DPI. Dentro de esas
acciones, se encuentran la aplicacion de tratados internacionales, las coordinaciones
permanentes entre los paises miembros, la supervision de los resultados de las acciones

comunitarias y la armonizacion y simplificacion de las normas y practicas que se realizan.

Conforme se describe en el manual de Medidas en Frontera sobre Propiedad Intelectual,
el 22 y 23 de agosto de 2005 en Lima — Peru, se llevo a cabo la Primera Reunion de Expertos
(Aduanas y PI), organizada en el marco del Programa de Cooperacion de la OMPI. En la reunién,
se sostuvieron discusiones respecto a la elaboraciéon de un cuerpo legal armonizado sobre
Medidas en Frontera, identificandose todos aquellos aspectos que deben ser considerados en la
normativa armonizada en la materia. El interés central era promover la libre circulacion de
mercancias dentro de la CAN. Hasta la fecha, después de casi 15 anos de la primera reunion,
no se ha promulgado tal cuerpo normativo que contenga los alcances y el procedimiento en
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frontera a nivel comunitario. La unica informacion respecto a los proyectos de implementacién de
normativa comunitaria se halla en las actas de reuniones sostenidas publicadas en el portal web

de la CAN, mas no existe un logro concreto de dichas reuniones.

A nivel de Comunidad Andina, se cuenta con los Centros Binacionales de Atencion en
Frontera (CEBAF). Los CEBAF se encuentran definidos en la Decisién 502 de la CAN y son un
conjunto de instalaciones ubicadas en zonas fronterizas de dos paises miembros de la
Comunidad Andina colindantes, donde se realiza el control aduanero de personas, equipajes,
mercancias y vehiculos. Actualmente, algunos CEBAF aun se encuentran en proceso de
implementacion, conforme se detalla en el portal web de la CAN:

. Entre Bolivia y Per, inici6 su funcionamiento en abril de 2018.

. Entre Colombia y Ecuador, existe la proyeccién a implementar el CEBAF sobre la
base de los CENAF existentes de Ipiales (Colombia) y Tulcan (Ecuador).

. Entre Ecuador y Pert, el CEBAF inicié su funcionamiento en el afio 2011.

Pese a que algunos CEBAF funcionan hace varios afios, a la fecha no se han registrado
resultados de los logros obtenidos en materia de propiedad intelectual, ni se conoce en qué forma
contribuyen a la lucha contra la pirateria y falsificacion, ya que orientan la mayor parte de sus

esfuerzos al control migratorio.

En la CAN, no existe un cuerpo normativo integrado que permita un trabajo conjunto en
defensa de los DPI. No se evidencian avances en la concretizacion de una norma comunitaria
para la proteccién de los DPI ni mucho menos para la estandarizacion de un procedimiento

comunitario de Medidas en Frontera.

Al realizar una investigacion respecto al sistema de Medidas en Frontera en los paises
miembros de la Comunidad Andina, se observé que los modelos ecuatoriano y boliviano son
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similares al peruano, por lo que no se seria productivo realizar una comparacién. De los paises

miembros de la CAN, destaca el modelo colombiano, que se detallara a continuacion.

Colombia.

Marco Legal de las Medidas en Frontera. Cuenta con una legislacion especial que
regula la ejecucion de Medidas en Frontera. El Decreto N° 4540 del afio 2006 emitido por
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de Colombia es el instrumento legal mediante el cual

se adoptan controles en aduanas para la proteccion de la propiedad intelectual.

Autoridades Competentes. En Colombia, la autoridad competente para pronunciarse
sobre asuntos que vulneren los DPI y hayan generado la suspension de la operacién aduanera
es el juzgado con competencia en materia de propiedad intelectual. Asimismo, la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Administracion de Aduanas es competente para
suspender provisionalmente la importacion, exportacion o transito de mercancias supuestamente

piratas o falsificadas. (Decreto 4540, 2006, Art. 3)

Regimenes de aplicaciéon de Medidas en Frontera. En Colombia, al igual que Peru, se
aplica el sistema de Medidas en Frontera para los regimenes de importacion, exportaciéon y

transito.

Procedimiento de Medidas en Frontera. Dentro del procedimiento a solicitud de oficio,
el titular de DPI, mediante la Administracién de Aduanas, puede solicitar la inmovilizacion
temporal de la mercancia presuntamente pirata o falsa, en tanto la autoridad judicial resuelve la
denuncia o demanda que el titular presentara por vulneracién a los DPI.(Decreto N° 4540, 2006,

Art. 4)
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La solicitud debera contener, ademas de los datos detallados del titular de DPI y/o sus
representantes, una descripcion detallada de las mercancias auténticas y una peticion de

autorizacién para examinar mercancia.

Segun sefala el art. 7 del Decreto N° 4540, una vez presentada la solicitud, la
Administracion de Aduanas tiene plazo de tres dias para aceptarla o rechazarla. En caso de
aceptarla, se dispondra de inmediato la suspension de la operacién aduanera y el pago de una
garantia equivalente al 20% del valor FOB de la mercaderia, dentro de los diez dias posteriores
a notificada la aceptacion de la solicitud, a fin de garantizar algun perjuicio que se podria generar
al propietario de la mercancia inmovilizada. En caso de que la mercaderia sea perecedera, no
se procedera a la inmovilizacion a menos que el solicitante acredite el pago del 100% del valor

FOB.

Lo descrito previamente es una diferencia sustancial con el sistema de Medidas en
Frontera peruana, ya que la carta fianza o garantia se presenta dentro de los diez dias posteriores
a que la autoridad aduanera aceptara la solicitud de inmovilizacion de la mercancia y no adjunta

la solicitud de suspension del levante.

Asimismo, la autoridad aduanera emitira una autorizacion al peticionante para examinar
la mercancia dentro de los cinco dias siguientes de efectuada la notificacion de admision de la
solicitud, lo cual le permitira inspeccionar la mercancia y tener la certeza de que es infractora o

no. Los costos de dicha diligencia estaran a cargo del solicitante.

Dentro de los diez dias de aceptada la solicitud de ejecucién de Medidas en Frontera, el
peticionario tendra la obligacién de presentar ante la Administracion de Aduanas la copia de la
demanda o denuncia contra el propietario de la mercancia inmovilizada, pero ya para esa fecha
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el solicitante habra inspeccionado la mercancia y tendra la certeza de que es infractora, de modo
que pagaria la garantia con la seguridad de que le sera devuelta. En caso de no acreditar
documentariamente los tramites sefialados, Aduanas dispondra el levante correspondiente. En
caso de acreditarse que la mercancia inmovilizada no vulnera ningin DPI, la autoridad aduanera

ordenara se haga efectiva la garantia a favor del afectado.

Directorio de titulares de los DPI. La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
cuenta con un directorio de titulares, representantes o apoderados, de DPI, renovable cada dos

anos en el mes de enero. (Decreto N° 4540, Art. 4)

Asimismo, los articulos 624 y 625 del Decreto N° 390 (2016), relacionados al Directorio
de Titulares, senalan que estos deberan solicitar su inscripcion ante la Subdireccion de Gestidon
de Comercio exterior, indicando los datos generales de la persona autorizada por el titular de
derechos, la descripcion de las mercancias susceptibles a falsificacion o pirateria, y adjuntando
tomas fotograficas de los aspectos que la distingan. Este registro constituye un registro paralelo,
ya que es adicional al efectuado en la Superintendencia de Industria y Comercio para generar

DPI. Es una similitud con el modelo de Medidas en Frontera peruano.

Derechos de inspeccion. El Art. 9 del Decreto 4540 senala que el titular de DPI, antes
de presentar la solicitud de inmovilizacion de la mercancia presuntamente pirata o falsa, podra
solicitar, ante la Administracion de Aduanas, efectuar una inspeccion y examinar los productos
que podrian vulnerar DPI. Este es un procedimiento sumamente efectivo, ya que el titular de DPI
antes de iniciar un proceso podra inspeccionar si la mercancia vulnera alguno de sus derechos,
de modo que le permita tomar la decision de presentar una demanda o denuncia ante las

autoridades competentes.
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3.1.5 México

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. E| gobierno mexicano ha facultado al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial velar por la proteccion de los DPI. Segun su estatuto,
el IMPI “es un organismo descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene
como objeto, como autoridad administrativa, la aplicacién de la Ley de la Propiedad Industrial, la
Ley Federal del Derecho de Autor, y demas disposiciones aplicables”. (Estatuto Organico del

IMPI, 2018, Art. 1)

El IMPI tiene competencia dual; por un lado, es la autoridad registral de marcas y
otorgamiento de patentes y, por otro lado, emite mediante la Direccion de Proteccion de la
Propiedad Industrial actos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales
porque dirimen controversias en los procesos de Propiedad Intelectual entre particulares v,
también, ejecutan los procedimientos por infracciones. El IMPI es la primera linea de defensa de
los DPI en México. Dentro de las acciones de combate de la falsificacion y pirateria, realizan lo
siguiente:

»  Suspensioén de la libre circulacion de mercancia de procedencia extranjera

+ Clausuras

» Visitas de inspeccion, el IMPI tiene la facultad de acudir a los establecimientos donde

presuman la vulneracién a un DPI, que pueden ser previas al proceso.

+ Aseguramiento de mercancia

* Imposicion de multas administrativas, las cuales pueden aplicarse por la comisién de

una infraccién o por la oposicién a las actuaciones del IMPI.

Medidas Provisionales en México. El IMPI, para otorgar una proteccion provisional y urgente,
a raiz de un dafo ya producido o de inminente produccion, y con el objetivo de prevenir o hacer
cesar las posibles violaciones a los derechos de propiedad industrial e intelectual, puede imponer
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medidas provisionales, que se podran solicitar antes de que se inicie el procedimiento respectivo,

como medio preparatorio, o también durante su tramitacion.

Segun lo expuesto por Aldo Fragoso Pastrana, Director de Proteccién a la Propiedad
Intelectual del IMPI, en el Taller de Lucha contra la Pirateria llevado a cabo en la ciudad del Lima
el 25 de octubre del 2019, estas medidas aun deben robustecerse de modo que sean mas
efectivas para los titulares de DPI. Por ejemplo, en un procedimiento de infraccién que tarda entre
10 a 15 meses en resolverse, el titular requiere que cese prontamente la vulneracién de sus
derechos; para ello, las medidas provisionales brindan al solicitante la posibilidad de intervenir
desde el dia 1 el establecimiento, mediante la inmovilizacion de mercancias, orden de cese, entre

otros.

Medidas en Frontera en México. Ante la importacion o exportacion de mercancias
presuntamente falsificadas o pirateadas, el IMPI tiene por finalidad prevenir la comisién de una
infraccion a los DPI y evitar que dichas mercancias ingresen al comercio. Si bien el IMPI no tiene
facultades explicitas en Aduanas, su accionar radica en emitir de inmediato un oficio a la
Administracién General de Aduanas (AGA), ya sea mediante un correo electronico o un
comunicado interinstitucional, para que ellos retengan esa mercancia en tanto el solicitante

presenta la denuncia por infraccion.

Conforme sefala la Ley Aduanera:

Tratandose de mercancias de procedencia extranjera objeto de una resolucidon de
suspension de libre circulacion emitida por la autoridad administrativa o judicial
competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras procederan
a retener dichas mercancias y a ponerlas a disposicion de la autoridad competente en el
almacén que la autoridad sefiale para tales efectos... (Ley Aduanera de México, 1995,
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Art. 148)

El IMPI no puede efectuar la retencion de la mercancia, pero si debe actuar
diligentemente, en coordinaciéon con Aduanas, a fin de evitar que la mercancia sea liberada. En
ese aspecto, es sumamente similar al procedimiento peruano, en el cual Sunat remite una alerta

a Indecopi, quien a su vez lo hace al titular o representante de los DPI.

El Art. 149 de la Ley Aduanera sefiala que dicha ley sera aplicada cuando el IMPI o la
autoridad judicial hayan ordenado que se suspenda el levante de la mercancia presuntamente

infractora. (Ley Aduanera de México, 1995, art. 149).

El articulo 199bis de la Ley de la Propiedad Industrial de México sefala:

En los procedimientos de declaracion administrativa relativos a la violacion de alguno de

los derechos que protege esta ley, el Instituto podra adoptar las siguientes medidas:

Ordenar el retiro de la circulacion o impedir ésta, respecto de las mercancias que
infrinjan derechos de los tutelados por esta ley. (Ley de la Propiedad Industrial de
México, 2009)
Aldo Fragoso Pastrana, Director de Proteccion a la Propiedad Intelectual del IMPI, en el
Taller de Lucha contra la Pirateria, llevado a cabo en la ciudad del Lima el 25 de octubre del
2019, senalod que el IMPI, en busqueda de mejorar sus acciones en proteccion de los DPI, viene
realizando las siguientes labores:

- Proponen suscribir un convenio de colaboracién entre IMPI y SAT (Aduanas). Si bien
en la Ley Aduanera esta prevista la firma de este tipo de convenios, aun no cuentan
con uno; sin embargo, ese trabajo de coordinacion se efectua a diario sin una guia
establecida o un procedimiento definido, por lo cual el establecimiento de un convenio
formal seria beneficioso para los titulares de DPI.

- Han remitido una propuesta a Aduanas, la cual sefala la necesidad de la existencia
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Tabla 9

de derechos.

de un Protocolo de atencién entre las Aduanas mexicanas, debido a que han
constatado que el accionar de cada agencia es distinto, e incluso el cobro de tasas y

requisitos que exigen varian dependiendo el lugar, lo cual es perjudicial para el titular

Cifras de la Direccion Divisional de Proteccién a la Propiedad Intelectual de México - 2019

ENERO- SETIEMBRE 2019
2,499
2,570
3,472
2,496
976

1,344,917
$ 15,196,087
$ 810,033, 272
MULTAS UMA IMPORTE
432 1,072,300 | 82,934,361
246 979,300 | 75,263,774
186 93,00 7,670,587
233

14

Fuente: Tomado de Instituto Peruano de la Propiedad Industrial (2019)

Base Marcaria y cooperacion. Es una herramienta para detectar productos pirateados

o falsificados que ingresan o intentan salir del territorio mexicano. Esta cooperacion se realiza

entre la Autoridad Aduanera, el IMPI y los titulares de DPI. Se sustenta en la Ley de la Propiedad

Industrial y Ley Aduanera.

Este proceso se lleva a cabo cuando la AGA notifica al titular de derechos sobre una

sospecha de falsificacion o pirateria que lo afecta y este recurre al IMPI para la aplicacion de
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medidas provisionales. El IMPI, dentro de sus facultades, ya sefaladas anteriormente, impone
medidas provisionales para suspender la libre circulacién de la mercancia presuntamente
infractora. Este procedimiento y los requisitos exigidos son sumamente similares al registro que
maneja Sunat para titulares de derechos, quienes voluntariamente incorporan informacion
técnica sobre sus productos para que Aduanas pueda detectar presuntas afectaciones a sus

derechos durante las inspecciones que realiza.

Figura N° 9

Base Marcaria Mexicana

Nota. Tomado Instituto Mundial de la Propiedad Intelectual (2017) Editorial.
Programa de Observadores de IMPI en Aduanas. En marzo de 2009, se inici6 el programa de
Observadores del IMPI en Aduanas, con el objeto de coadyuvar, junto con la autoridad aduanera,

a la deteccion de posibles productos falsificados o pirateados.

Ala fecha, cuentan con 5 observadores, quienes durante 5 dias de cada mes permanecen
en las sedes de Aduanas que la AGA les indica previamente. Los observadores tienen actividades

programadas en las diferentes aduanas, las cuales consisten en cooperar con el personal de
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Aduanas en cuestiones técnicas de los productos inspeccionados. A mérito del trabajo conjunto

que realizan, generan Actas de Cooperacion y contindan con el mecanismo de trabajo que les

ha brindado resultados. En el caso peruano, Indecopi cuenta con dos veedores en forma

permanente en Aduanas, quienes desempefian funciones similares a las que se realizan en

México.

El IMPI, recogiendo experiencias de los inspectores como de los examinadores vy

representantes de DPI, ha buscado perfeccionar sus procedimientos. Es por ello que, a través

de los criterios internos y participacion técnica con el Congreso Mexicano, considera que seria

necesario realizar mejoras regulatorias, para lo cual ha enviado sugerencias en los siguientes

aspectos:

3.2.

Medidas provisionales en transbordo, ya que hasta el momento, [quiénes? El
IMPI?]solo estan facultados para realizar el procedimiento con mercancias en
regimenes de importacion y exportacion. El IMPI considera pertinente intervenir y
fiscalizar en coordinaciéon con AGA mercancias bajo el régimen de transito.

Medidas provisionales de oficio.

Aumentar sanciones a infractores de DPI.

Destruccion de mercancia pirateada o falsificada en un procedimiento mas célere.
Actualmente, para hacerlo, requieren contar con la autorizacion de la Junta de
Gobierno del IMPI, la cual esta compuesta por varias secretarias del Estado
mexicano. Lo que plantean es que una vez que la mercancia ha sido declarada
infractora y se haya confirmado la resolucion de manera firme, se destruya sin la

necesidad de la aprobacion de la junta de gobierno.

Propuestas para la mejora en la tutela de los DPI en la frontera peruana
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En la presente investigacion, se hace un analisis de las deficiencias y aciertos de la
normatividad relativa a Medidas en Frontera en el Peru. Se ha identificado cuales son aquellos
aspectos que, en lugar de fortalecer el actuar de los funcionarios en aras de la proteccion de los
DPI, por el contrario, perjudican y generan que el control en las zonas primarias no sea realizado
con éxito. En tal sentido, se considera que es necesario realizar ciertas modificaciones a la
normatividad vigente, de modo que la ejecucién de las Medidas en Frontera se realice de una
forma Optima y se obtengan resultados importantes y deseados tanto por los titulares de DPI,

como por los consumidores finales.

Esta propuesta de modificatoria se realiza suprimiendo aquellos aspectos que aletargan
y perjudican la ejecucion optima del sistema de Medidas en Frontera. Se considera que lo ideal
es identificar los errores y plantear nuevos mecanismos que permitan efectuar una mejor
supervision en las fronteras a fin de evitar la vulneracion de los DPI, empleando como aliada a
la tecnologia, la cual permite digitalizar procedimientos, asi comoevitar burocracia y demoras

innecesarias.

3.2.1. Propuesta de Modificacion del D.L. N° 1092 y su reglamento

Modificacion del articulo 4 del D.S. N° 003-2009-EF, y Art. 3.2 del D.L. N° 1092, sobre
pequenas partidas. Como se ha sefialado con anterioridad, el Art. 4 del D.S. N° 003-2009-EF,
y Art. 3.2 del D.L. N° 1092, estan referidos a las pequenas partidas. La normatividad sefala que
las mercancias con un valor FOB menor a $200.00 délares americanos no resultan significativas
para la economia de un pais, lo cual se considera erréneo y alejado de la realidad, porque si hay
afectacioén tanto a la economia nacional, como a los DPI y a los consumidores de los productos

falsos y piratas.
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Personas inescrupulosas se aprovechan de lo sefialado en la norma para evadir controles
y fiscalizacion bajo la modalidad de “pitufeo” u “hormigueo”. Esta modalidad consiste en que un
grupo de personas con algun vinculo o nexo en comun realizan importaciones o exportaciones
declarandolas por valores menores a $ 200.00 ddlares, de modo que no sean objeto de control,
para luego centralizar esos pequefios envios con la finalidad de ser comercializados. Los
productos que se comercializan bajo esta modalidad generalmente afectan a los titulares de DPI
y, también, a los consumidores finales, quienes desconocen el riesgo de adquirir productos que

no reunan las caracteristicas técnicas de la marca que creen adquirir.

Lo que se propone es considerar una cantidad minima de unidades comerciales, la cual
a sugerencia de los estudios juridicos representantes de DPI seria de 03 unidades. Del mismo
modo, al estudiar las normas referidas a temas aduaneros, se evidencia que el Reglamento del
Régimen Aduanero Especial de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo N°
182-2013-EF establece, en el articulo 9°, una lista de bienes que forman parte del equipaje del
viajero, los cuales se encuentran inafectos al pago de tributos, y es recurrente la cantidad de 03
bienes del mismo tipo. Asimismo, legislaciones sobre la materia que han tenido gran éxito como
la de la Unién Europea determina que el maximo de productos exceptuados de control por las

autoridades aduaneras es de 03 unidades comerciales.

Dentro de los usos y costumbres aduaneras practicadas desde hace muchos afos, se
cree que, al trasladar 3 productos del mismo tipo, no se generan obligaciones tributarias ni

aduaneras, lo cual es irreal, ya que no existe una sola norma que regule esa creencia popular.

Eliminacién del requisito de la Carta Fianza o Garantia equivalente sefalado en el
Art. 8 del D.S. N° 003-2009-EF, y Art. 6.5 del D.L. N° 1092. Como ya se ha sefalado
previamente, este requisito constituye una carga adicional para el titular de DPI, quien debe
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contar con el dinero equivalente al 20% de valor FOB de la mercancia presumiblemente infractora

de DPI para poder presentar una solicitud de Medidas en Frontera de parte.

En el capitulo Il de la presente investigacién, se ha demostrado cuantitativamente la nula
utilizacién del mecanismo de Medidas en Frontera a solicitud de parte en el Peru, cuya causa
primordial es el pago de la garantia equivalente. La propuesta que se presenta radica en la
eliminacion del requisito de la carta fianza o garantia equivalente, que es el motivo primordial
para que los titulares de DPI no presenten solicitudes de parte. Evidentemente, los titulares son
los mas interesados en evitar que se vulneren sus derechos; por ello, resulta necesario brindarles
un mecanismo de solucion al problema que enfrentan cuando quieren interponer solicitudes de
parte.

Definitivamente se puede dar el caso que se presenten solicitudes de medidas en frontera
con fines maliciosos, como el de perjudicar la capacidad competitiva de algunos importadores o
exportadores mediante la suspensién del levante de la mercancia; sin embargo, esta posibilidad
no puede afectar la busqueda de mecanismos que generen una adecuada proteccion de la
propiedad intelectual en las fronteras.

El respaldo de los posibles afectados debera ser resarcido mediante el derecho de dafos
por la via civil. Asimismo, Indecopi y Sunat llevaran un registro de aquellos operadores de
comercio internacional que presenten recurrentemente solicitudes sin fundamento. Cabe sefialar
que previamente a la presentacién de la solicitud de medidas en frontera de oficio, el solicitante
debera presentar via electrénica una declaracion jurada que sefale que se hace responsable por

los dafios ocasionados a los propietarios de la mercancia frente a una denuncia sin fundamento.

Eliminacién del Registro Voluntario ante Sunat. El registro voluntario es una carga
adicional que se transmite al titular de DPI. Esta carga es obligatoria si se requiere aplicar el
sistema de Medidas en Frontera. Se propone la eliminacion del Registro Voluntario ya que lo que
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se busca es evitar burocracia y viabilizar el procedimiento para lograr una mejor proteccion a los

DPI.

Con la propuesta que se plantea, la cual emplea medios tecnolégicos para acelerar el
procedimiento, este registro voluntario no seria necesario. Cuando Aduanas lleve a cabo una
inspeccion y se halle mercancia presumiblemente infractora, se aplicara un procedimiento célere
y en tiempo real que permita al titular de DPI conocer el estado del tramite para optimizar tiempo

Yy recursos.

Facultar a Indecopi a implementar mecanismos electronicos o automatizados para
la proteccion de la Pl. Dentro de los principios que sustentan el procedimiento administrativo,
contemplados en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, destacan el
debido procedimiento, celeridad, eficacia y simplicidad. Estos principios deben aplicarse dentro
de la actuacion de toda entidad de la Administracidon Publica peruana, pero lamentablemente no
es asi, debido a la excesiva burocracia de las instituciones del Estado que entorpecen los
procedimientos y perjudican a los ciudadanos. Por lo expuesto, resulta necesario que
instituciones como Sunat e Indecopi se encuentren revestidas de mecanismos que generen

celeridad en beneficio de los usuarios.

La digitalizacién y empleo de tecnologias de la informacion resultan indispensables para
el desarrollo de las instituciones del Estado. En tal sentido, en agosto de 2018, con la finalidad
de promover una mejor prestacién de servicios publicos a la ciudadania, Indecopi instal6 la
Comisién de Gobierno Digital, la cual esta liderada por Ivo Gagliuffi y tendra las facultades de
dirigir, evaluar y supervisar el proceso de transformacion y gobierno digitales del Indecopi. Es
decir, debera formular el plan de gobierno digital y dirigir el proceso de transformacién digital de
la institucion.
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Otra facultad importante de la comisién consiste en que debera evaluar el uso actual y
futuro de las tecnologias digitales, proyectandose a implementar un gobierno digital, y promover
el intercambio de datos de informacién y la colaboracion en el desarrollo de proyectos de

digitalizacion entre entidades.

Por lo sefalado, resulta evidente que no es necesario dotar a Indecopi de facultades
explicitas para digitalizar y automatizar procesos, porque ya existe la normatividad que regula
tales acciones. Prueba de ello es que Indecopi, actualmente, busca que los procedimientos a su
cargo sean mas sencillos, agiles y rapidos, mediante el uso de las tecnologias de la informacién,
las cuales ponen al servicio de los titulares de los DPI para que puedan acceder a ellos de una
mejor manera. Un claro ejemplo es que en julio del 2017 Indecopi brindé al publico en general la
Gaceta Electrénica, herramienta digital para la publicacion de las solicitudes de registros,
generando ahorro en tiempo y dinero, y contribuyendo en la simplificacién del procedimiento ya
que se evita que las solicitudes sean publicadas en el diario oficial EI Peruano.

El ejemplo mas reciente es el procedimiento de renovacién de registro de marcas y signos
distintivos en linea implementado por Indecopi el 22 de febrero del 2020. Esto demuestra que la
tendencia de desarrollo institucional esta dirigida a digitalizar procesos a fin de acelerar tramites

y reducir costos y tiempo.

3.2.2. Disefo de un Procedimiento eficaz de tutela de Propiedad Intelectual en
frontera utilizando el Procedimiento Administrativo Electrénico

Durante el desarrollo de la presente investigacion, se ha demostrado que el sistema

peruano de Medidas en Frontera no esta revestido de la mayor efectividad posible, por lo cual es

necesario modificar algunos aspectos, a fin de lograr los objetivos deseados en aras de proteger
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adecuadamente los DPI.

Empleando el sistema de encuestas Google Form, al consultar a los representantes
legales de cinco estudios juridicos dedicados al Derecho de Propiedad Intelectual en nuestro
pais (Estudios BARLAW, Fernandez — Davila & Bueno, Iriarte & Asociados, Thorne, Echeandia
& Lema abogados y Barreda Moller) respecto a la implementacion de un sistema electrénico que

permita la comunicacion inmediata en defensa de los DPI sefalaron:

Figura N° 10

Implementacion de un Sistema Electrénico en Pert

Nota. Elaboracion propia

Definitivamente, los representantes legales de los DPI consideran pertinente la
implementacién de un sistema electronico de comunicacion inmediata, toda vez que esta falta de
comunicacioén oportuna es una de las principales deficiencias de sistema actual, lo que no les

permite accionar en forma idénea en la proteccion de los derechos de sus representados.
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Como se ha senalado en la presente investigacién, la tendencia de desarrollo de
instituciones como Indecopi y Sunat esta orientada hacia la realizacion de procesos
administrativos 100% digitales, revestidos de eficiencia y celeridad, que eliminen el uso del papel
y generen ahorros, no solo en recursos sino en un aspecto mucho mas importante: tiempo.
Resulta interesante simplificar procedimientos y digitalizarlos de modo que los usuarios puedan
conocer en tiempo real el estado de sus casos, sin la necesidad de acudir a una mesa de partes

o institucion del Estado.

Se busca proponer el disefo de un sistema automatizado de Medidas en Frontera para
las solicitudes de parte y la eliminacién del requisito de la carta fianza o garantia equivalente.
Esto generara que el principal interesado en la proteccién de sus derechos pueda accionar de
forma activa, en coordinacién con las instituciones del Estado, bajo la orientacion de Aduanas e
Indecopi en la lucha contra la falsificacion y pirateria, con mayor precisién al momento de los

aforos en la zona primaria.

Para que el procedimiento electronico a implementarse sea adecuado, se deben suprimir
aquellos pasos que dificultan el procedimiento de Medidas en Frontera y generan que no sea
célere. En tal sentido, al consultar a los representantes legales respecto a los plazos y si

consideraban que estos son adecuados, el 80% senald que no.

Figura N° 11

Plazos de Medidas en Frontera Insuficientes
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Nota. Elaboracion propia

La finalidad de orientar la mejora de los tramites y procedimiento de Medidas en Frontera
es lograr un ahorro de tiempo y dinero, porque esta solicitud de parte ya no tendria que ser
presencial; es decir, el titular de DPI ya no tendria que presentar una solicitud ante la mesa de
partes adjuntando la serie de requisitos previstos en la norma. Lo ideal seria contar con
expediente digital, que permita ver en tiempo real el estado de la solicitud, sin necesidad de salir

de la casa u oficina.

3.2.3. Propuesta del Sistema Automatizado de Medidas en Frontera

Como se detallara en el siguiente grafico, la propuesta radica en implementar un Sistema
Automatizado de Medidas en Frontera para las solicitudes de parte. Este sistema se
implementaria a través de la interoperabilidad de los sistemas de Indecopi y Sunat, brindando al
titular de DPI dos opciones: reporte por infraccion de Signos Distintivos y reporte por infraccion
a Derechos de Autor y Derechos Conexos. Cabe sefalar que dentro de lo establecido en el D.L.

N° 1092, las medidas en frontera en el Peru no se aplican para patentes.
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Figura N° 12

Sistema automatizado de Medidas en Frontera-paso 1.

Nota. Elaboracién propia, basado en la plataforma web de Indecopi

El segundo paso consistira en elegir una de las dos opciones del grafico anterior, al
ingresar aparecera una pantalla en la que el denunciante debera consignar ante Indecopi el
numero de registro de los DPI que desea proteger con la Medida en Frontera, conforme se

aprecia en el siguiente grafico:

Figura N° 13

Sistema automatizado de Medidas en Frontera-paso 2
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Nota. Elaboracion propia, basado en la plataforma web de Indecopi

Podria suceder el caso poco frecuente de que el titular de derechos de autor no
registrados ante Indecopi requiera solicitar una Medida en Frontera y, al no contar con el numero
de registro de sus derechos, no podra acceder a la plataforma. Es necesario sefalar que el titular
de DPI que quiera proteger sus derechos adecuadamente debera registrarlos, ya que este
procedimiento al ser electronico requiere contar con informacion necesaria que se plasma en el
registro de Indecopi. Sin embargo, estos titulares no estan desprotegidos, ya que aun pueden

acceder a solicitar una medida cautelar.

Luego de consignar el numero de registro ante Indecopi, el titular de los DPI o su

representante legal debera consignar la informacién que se detalla a continuacion:

Figura N° 14

Sistema automatizado de Medidas en Frontera-paso 3.
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Nota. Elaboracion propia, basado en la plataforma web de Indecopi

El titular, después de acreditar su registro de DPI ante el Indecopi, debera tener un RUC
vigente, lo cual le permitira acceder a todos los servicios electronicos que brinda Sunat. En
resumen, la simplificacion puede mejorar constantemente y hacer mas céleres los
procedimientos, en beneficio no solo de los titulares de DPI, sino de las instituciones competentes

y el publico final.

En conclusion, el formulario electrénico permitira que el titular de los DPI y/o sus
representantes legales puedan hacer el seguimiento virtual y participar activamente en el
procedimiento de Medidas en Frontera. Quienes tengan interés legitimo podran remitir una alerta
mediante el portal web de Indecopi o Sunat, lo cual permitira que las autoridades aduaneras
realicen inspecciones mas técnicas y confiables. Esto generara mejores resultados en la lucha
contra la pirateria y falsificacion.

Lo descrito es un procedimiento electronico para la aplicacion de medidas en frontera.

Los plazos seran los mismos que los descritos en el D.L. N° 1092, es decir para las solicitudes
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de medidas en frontera a solicitud de parte sera de tres (03) dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud en la plataforma virtual, lo cual sera notificado al solicitante. El plazo
de la suspension es de maximo diez (10) dias habiles contados desde la fecha de notificacién al
solicitante. (Decreto Legislativo N° 1092, 2009, art. 8).

Respecto a las medidas en frontera de oficio, una vez suspendido el levante, Aduanas
notificara al titular del derecho, representante legal o apoderado, para que en el plazo de tres
dias habiles demuestre que ha interpuesto la accion por infracciéon o denuncia correspondiente
ante la autoridad competente. El plazo de la suspension es de maximo diez dias habiles contados
desde la fecha de notificacién al titular del derecho, la suspension se prolongara
automaticamente por diez dias habiles adicionales. Si dentro de este periodo la autoridad
competente no dictase una medida cautelar destinada a la retenciéon de la mercancia, la
Administracién Aduanera levantara la suspensién y se continuara con el levante de la mercancia.

(Decreto Legislativo N° 1092, 2009, art. 10).
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CONCLUSIONES

1. CONCLUSION GENERAL:
Con la presente investigacion se ha demostrado que el modelo peruano actual de
Medidas en Frontera es ineficaz y, después de mas de diez afos de su implementacion, no ha
obtenido los resultados esperados, lo cual no asegura una tutela adecuada de los DPI en el Peru,

por lo que debe ser reemplazado por un procedimiento sumarisimo electrénico.

2. CONCLUSIONES DEL CAPIiTULO 1
Las medidas en frontera en el Peru se encuentran reguladas en el D.L. N° 1092, teniendo
precedentes internacionales que generaron su implementacion. EI TLC con EE.UU. fue el origen
de la promulgacién de la norma especial peruana para las medidas en frontera, siendo aplicable

para los derechos de marcas y autor.

3. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 2
Se ha demostrado que el sistema peruano de Medidas en Frontera no asegura una tutela
adecuada de la Propiedad Intelectual, pues permite posibles casos de fraude a la ley por parte
de personas que, burlando los controles aduaneros, cometen delitos e infracciones

administrativas contra los DPI.

La pirateria y falsificacion de mercancia constituyen tanto infracciones administrativas a
los DPI fiscalizados por el Indecopi, como delitos contemplados en el Titulo VIl del Cédigo Penal
(Delitos contra los Derechos Intelectuales). Estos ilicitos penales no generan repudio social; a
diferencia de otras conductas delictivas, las personas compran y venden productos piratas o
falsificados sin conocer que esto puede afectarlos de multiples formas. La vulneracion a los DPI
no solo afecta al titular sino a los consumidores e incluso genera multiples dafos al medio
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ambiente. Resulta necesario fomentar una cultura de sensibilizacion.

Se ha demostrado que la ineficacia del modelo peruano de MF radica en lo siguiente:

- El procedimiento peruano incluye pasos que no agregan valor como la comunicacién

deficiente entre Sunat — Indecopi.

- La exigencia de una solicitud de medida cautelar, adicional al requerimiento del

procedimiento de Medidas en Frontera.

- El procedimiento tiene cargas administrativas innecesarias como el pago de la carta

fianza para poder acceder al tramite de solicitud de parte. Ademas, los titulares de
DPI en el Peru deben inscribirse en el Registro Voluntario ante Sunat.

Las medidas cautelares han brindado mejores resultados que las Medidas en Frontera,
debido a que no es necesaria la presentacion de una carta fianza o una garantia equivalente
para su ejecucion. Basta con solicitar y efectuar el pago de la tasa correspondiente para que la
autoridad competente disponga la inmovilizacion de la mercancia presuntamente infractora, en

tanto se lleva a cabo el procedimiento y se determina en forma definitiva su situacion.

4. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 3
En la presente investigacion, se ha disefiado un procedimiento administrativo electronico
sumarisimo que protege de manera eficaz la Propiedad Intelectual garantizando las reglas del

debido proceso.

El ingreso de mercancia infractora de los DPI se ha incrementado considerablemente en
los ultimos afios debido a fendmenos como el comercio electronico, lo que origina que una gran
cantidad de mercaderia procedente del extranjero, principalmente de paises asiaticos, ingrese al
territorio nacional bajo la figura de las “pequefias partidas”, las cuales, en la normatividad vigente,
no estan sujetas a fiscalizacion si su valor es declarado menor a 200 dolares americanos, lo que
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genera impunidad.

Al realizar el estudio detallado del procedimiento de Medidas en Frontera en el Peru, se
ha observado la ausencia de procedimientos simplificados y/o electrénicos que permitan a los
titulares de derechos de Pl acceder en forma rapida y eficiente a la proteccion de sus derechos.
Pese a la voluntad de las instituciones comprometidas, los esfuerzos por sistematizar
procedimientos como el de las Medidas en Frontera no han sido suficientes; por ende, no han

brindado los resultados esperados en aras a la proteccion de los DPI.

Para que la proteccion de los DPI se efectie en forma eficiente, no solo basta con
presentar reformas legislativas al sistema peruano de Medidas en Frontera, sino es necesario
implementar una politica de Estado integral, que genere incentivos y proteccion no solo en el
comercio en las fronteras, sino en todos los ambitos de comercializacion, de modo que se
desarrollen las creaciones y se proteja el intelecto de los creadores, estableciéndose claras

sanciones a los infractores.
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Anexo 3. Entrevistas

ENTREVISTA A GUSTAVO ROMERO MURGA, INTENDENTE NACIONAL DE
CONTROL ADUANERO

Fecha: 23 de agosto de 2019 en la Superintendencia de Aduanas - Callao

1. ¢Cudles son sus percepciones respecto a la problematica actual del Sistema
de Medidas en Frontera?
La Sunat, en particular las Aduanas, tiene como misién controlar el ingreso y salida
de mercancias, medios de transporte y personas. El objetivo es que se cumplan
todas las regulaciones que afectan al comercio exterior, ya sean estas tributarias,
de cumplimiento de permisos especiales que dictan los sectores, trafico ilicito de
mercancias (drogas, madera ilegal, mineria ilegal, pesca ilegal) y la defensa de
los derechos de Pl relacionados a comercio exterior. El punto de partida es el
Convenio Adpic, probado por la OMC, donde se establece que la Aduana puede
suspender el despacho, lo cual se ha plasmado en dos procedimientos de
medidas en frontera. Esto data del afio 2009 (la imposicion de las medidas en
frontera), pero no es que la Aduana del Perd empez6é a trabajar en esa
oportunidad. Pl se trabaja desde fines de los afos 90’, pero habia una grave
falencia y es que la Aduana no tenia la competencia primaria en la proteccion de
la PI, sino el Indecopi y en los temas penales las fiscalias; entonces, cuando
habian casos donde se presumia la violacion de estos DPI, lo que se hacia era
inmovilizar y comunicar al Indecopi, ya sea de la Oficina de Derechos de Autor, PI,
o la de represion competencia Desleal, con quienes manteniamos importante
comunicacién. El problema era que, por lo general, los funcionarios de Indecopi
demoraban varios dias en acudir a hacer las inspecciones y, aparte, estaban
limitados por tener una denuncia de parte. Por ejemplo, a fines de los 90’ se trabajo
mucho pirateria de productos Disney; cuando inmovilizabamos un contenedor,
Indecopi procuraba contactar a los abogados que representaban a la marca
Disney vy, si ellos estaban dispuestos a presentar una denuncia, recién acudian
para las diligencias. Entonces, eso nos dejaba en una situacion bien peligrosa,
por un lado, teniamos un contenedor parado sin saber por cuanto tiempo y no era
por una infraccidn aduanera, sino una infraccién que iba a ser sancionada por el
Indecopi y eso nos exponia a ser denunciados por abuso de autoridad.
Esto cambia con las leyes que se aprueban en el 2009, con la Ley de Aduanas
haciendo referencia al Convenio Adpic que establece el concepto Medidas en
Frontera, reconociéndole a la Aduana la facultad de suspender el despacho. Ya
no estabamos sujetos a denuncia, ya que antes los agentes aduaneros nos
decian, dime si hay alguna objecion aduanera (tributos bien céalculos, declaracion
de importacion, etc.); en algunos casos, ante la presion, liberabamos la mercancia
y, a los dias, venia Indecopi y decia “por qué lo has dejado ir”, entonces, la norma
de Medidas en Frontera vino para cubrir ese vacio.
Se aprobaron dos mecanismos; el primero, la aplicacion de MF a pedido de parte,
esa figura no funciondé bien, no tuvimos ni un solo caso, porque fue disefado
de una manera muy complicada para el denunciante, se pedia al denunciante que
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tenga conocimiento que alguien va a importar o exportar mercancia que va contra
tus derechos, tu vas a la Aduana y le pides que suspenda el despacho, pero al
hacerlo, tienes que llenar una solicitud, acreditar que tienes el derecho y constituir
una garantia, para que, si al cabo de la investigacion se determina que tu denuncia
era infundada, hay que resarcir al denunciado con esa garantia.

No recuerdo que tuvimos un solo caso de manera formal; no quiere decir que
informalmente siguieran denunciando, es decir, comunicaban informacion pero no
siguiendo el procedimiento que establecia la norma, ya que era muy complicado.
Respecto al procedimiento de oficio, Aduana, para ese procedimiento, nos llegaba
informacion a veces de manera informal, pero la actuacién quedaba que la Aduana
de oficio realizaba las inspecciones; entonces, de esa manera, no era necesario
presentar garantias, entre otros.

Respecto al Registro Voluntario, es un registro que lleva la Intendencia de
Desarrollo Aduanero. Informa cuales son las mercancias y los titulos que acreditan
la titularidad de los derechos. Ejemplo: Disney presenta informacidén con imagenes
sobre sus productos y periédicamente hace entrenamientos sobre sus personajes
y productos piratas.

cUd. considera que este registro deberia de volverse obligatorio?

En nuestro modelo, lo que se ha intentado hacer es un registro paralelo al del
Indecopi, mas orientado al tema aduanero. En el caso de EE.UU., no existe un
registro paralelo. Para derechos de Autor, el titular es la biblioteca del Congreso
(antes lo unico que se protegian eran los derechos de autor de los libros) esta
biblioteca es el simil de la Oficina de Derechos de Autor, pero eso esta
automatizado, Aduana tiene acceso a esa base de datos; no es necesario
constituir otro registro.

Los controles aduaneros se planifican en base a la gestién de riesgos, es
imposible controlar todo lo que entra y lo que sale; entonces, la autoridad
aduanera tiene que definir qué aspectos son prioritarios, es decir, qué aspectos
son aquellos que pueden causar un dano tan grande que se tiene que frenar de
inmediato. Los riesgos menos importantes tienen otros tratamientos, hay riesgos
pequefios con los que se convive. Para los americanos, el rubro de la musica y
del video es un rubro importantisimo en su economia, es un tema prioritario, en
tal sentido buena parte de sus acciones de control van orientados a ese tema.
Algo que lo han dicho los americanos en varias exposiciones es que la defensa
de los DPI esta evolucionando, dicen que ellos han dedicado mucho tiempo en
combatir a la pirateria de perfumes de lujo, de articulos suntuosos que los
consume una parte adinerada de la poblacién y cuyos titulares son empresas de
mucho dinero, entonces, ellos consideran que gastan tantos recursos para
cuidarle el bolsillo a los que mas dinero tienen. Entonces, los norteamericanos
han dejado un poco de lado esos temas y le han empezado a dar prioridad a
aquellos temas en los que el dafo a la salud publica o el dafio al consumidor
puede ser mas grande. Incluso el operativo con mas éxito hace unos afios que
realizaron fue uno masivo para incautar cables eléctricos, enchufes,
tomacorrientes falsificados porque pueden provocar incendios y, por ende, causar
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dano a las personas; también, se han dedicado a incautar autopartes falsificadas
que vienen con la marca Toyota, pero es un producto de baja calidad al que le han
puesto esa marca; entonces un consumidor poco informado compra esos
productos y puede atentar contra su vida sin saberlo. Los americanos actualmente
estan atando mucho la proteccion de los DPI a la proteccion de la salud publica
y proteccion del consumidor; es un tema que actualmente aca en Peru esta
empezando con medicamentos, pero no es muy grande.

Considero que es muy probable que en unos afios esa sea la orientacion, y ya no
interesaria tanto que sea un tercero que venga a solicitarnos accionar, sino el
mismo Estado con el Indecopi y otras instituciones, para que en la lista de
prioridades de combate a la Pl ya no irnos tanto por el CD o prendas piratas sino
ir a esos bienes que podrian causar dafos.

Respecto a la comunicacion con Indecopi, ¢ considera que es buena?
Respecto a la comunicacion con Indecopi, es buena. Nosotros tenemos un buen
mecanismo que son los veedores del sector privado, asi empezo.

Se origind a fines de los 90’ y es que los gremios privados acusaban que Aduanas
no era transparente en su accionar, ya que presentaban denuncias o emitian
informacion sobre contrabandistas y desconocian si Aduanas actuaba bien. Eran
frecuentes esas quejas; entonces, para darle mas transparencia, se creo el
mecanismo de los veedores, que es un procedimiento que tenemos con mayor
detalle en nuestra web de Sunat. Inicialmente, se llamaba veedores del sector
privado, que consistia en permitirle a los gremios privados que acreditaran a sus
veedores que iban a acompanar en las inspecciones de Aduanas, pero sin voz ni
voto. Inicialmente, fueron los gremios textileros quienes acreditaron sus veedores
ante Aduanas. El procedimiento es que el titular del gremio presenta a la persona,
a quien se le otorga una credencial con la que va al puerto y participa en los aforos
que le interesan a su rubro, previa coordinacion, estos veedores pueden asesorar
en base a sus conocimientos técnicos, pero no puede direccionar al especialista
en Aduanas. De esa manera, los gremios tienen la certeza que se esta
inspeccionando y se estan atendiendo sus denuncias.

El mecanismo fue tan bueno con estas entidades privadas que, pronto, algunas
entidades publicas empezaron a solicitar acreditar veedores, sefialando que
podrian ayudar con veedores especializados que podian asesorar con sus
conocimientos técnicos. Por ejemplo, Digemid tiene veedores especialmente en
el aeropuerto porque generalmente las medicinas ingresan por via aérea.
Indecopi tiene veedores desde el 2008 o 2009. Algo bueno es que generalmente
son las mismas personas, son empleados del Indecopi que ya se especializaron
en eso, recaban informacion, participan en los despachos; mediante ellos,
nosotros sabemos qué cosas el Indecopi considera prioritarias, eso ha ayudado
bastante a la eficacia de estos controles.

Los veedores permiten una comunicacion inmediata en tiempo real, que facilita la
comunicacién con el Indecopi. Pero hay casos complicados, donde, pese a la
participacion del veedor, es necesario recabar mas informacion porque hay dudas,
a veces se tiene que tomar muestras y hacer analisis de laboratorio, e incluso el
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veedor se comunica con otros profesionales especializados del Indecopi.
Respecto a los plazos que senala la ley 1092, ; cubre la necesidad?

No, son plazos muy cortos, pero ya la Aduana, con solo tener la facultad de
detener el despacho, puede aplicar sus propios mecanismos, lo que antes de la
1092 careciamos. Aduana puede usar sus propios mecanismos que son mas
amplios cuando hay presuncion de una infraccion contemplada en la Ley de
Aduanas, como es ahora el tema de PI. Y es por eso que podemos suspender el
despacho, podemos inmovilizar (la mercancia no estd incautada, solo esta
detenida mientras se hace una verificacion) y los plazos de la Ley de Aduanas son
mucho mas amplios, se inmoviliza por 10 dias habiles; en esos 10 dias, si se
aclara el tema y esta todo bien, se le da el levante a la mercancia, si no, se aplican
las medidas que corresponden (comiso, reembarque, etc.). Si 10 dias no es
suficiente, podemos prorrogar la inmovilizacion por 10 dias mas, todo lo realiza el
especialista que interviene y realiza sus actas.

Si el caso fuera mas complejo y necesitara mas dias, el especialista hace un
informe y ya el intendente emite una resolucion prorrogando la inmovilizacion por
60 dias mas; al final, en un caso extremo, se podria tener la mercancia
inmovilizada hasta por 80 dias.

En estos afos no ha sido un problema

Experiencias extranjeras

En Peru lamentablemente existe mucho fraude, donde los delitos econémicos no
son los mas graves, de lejos el mas grave es el narcotrafico que tiene efectos
nocivos para la salud y la economia. Los ultimos afios hemos tenido muchos
problemas con mineria ilegal, exportacién ilegal de madera. Actualmente, estamos
trabajando mucho el tema de pesca ilegal; entonces, los problemas puramente
econdmicos como que en el tiempo han ido perdiendo peso y eso nosotros lo
reconocemos como aspecto a mejorar. Hoy en dia, Aduanas el mayor esfuerzo lo
estamos dedicando a combatir las drogas; debido al incremento, la mayor parte
de los trabajadores de Sunat se avocan a ese tema. Incluso Sunat ahora tiene
participacion directa en el control de los insumos quimicos.

Sunat siempre esta atenta a aprender de otros paises qué buenas practicas
podemos tomar y especialmente en los temas donde menos hemos avanzado en
los ultimos afios que es Propiedad Intelectual. La primera medida ha sido la
experiencia americana y ya lo estamos trabajando.

En los ultimos afos, ha salido una norma que no esta avocada netamente a PI
pero que ayuda muy bien a esta; se denomina el control de los bienes
potencialmente peligrosos, que también lo maneja el Indecopi; se ha
constituido una Secretaria Técnica para este control de bienes. Tiene que ver
muchas veces con PI, la esencia es que estos bienes son de baja calidad, o en
su fabricacién hay procesos incorrectos y eso puede danar a la poblacién. Ahi
tenemos el tema de los juguetes que son pintados con material toxico, el material
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eléctrico de mala calidad. Este tema esta en evolucion, lo mas probable es que va
a confluir con Pl y va a ser un solo mecanismo, pero ahora esta recién
formandose, este mecanismos esta inspirado en EE.UU.

A nivel de Comunidad Andina, no hay mucho desarrollo. En América Latina, los
paises que han trabajado mas la defensa de la PI, tenemos a México, Argentina y
Brasil; un motivo podria ser que sus mercados internos son muy amplios.

En Peru, se inicié con los estudios que representaban a Disney, Hasbro; se ha
trabajado bastante, pero los rubros no son muchos. Ultimamente, hemos
trabajado el tema de griferia italiana, a iniciativa de la misma embajada italiana
que tomo la iniciativa de liderar las denuncias y realizar capacitaciones al
personal, verificamos que empezé a llegar mucha griferia procedente de China,
pero las cajas indicaban hecho en Italia y marcas italianas.

El tema automotriz no lo hemos trabajado mucho, segun fuentes de la embajada
de EEUU ya hay problemas de repuestos falsificados en Peru debido al
abundante crecimiento del parque automotriz en los ultimos afios.

Ahora estamos recibiendo bastante asistencia de Japon, aduaneramente el pais
que mas ha trabajado el tema de Pl es Japdn, le dedica mucho esfuerzo a este
tema.

RECOMENDACIONES, como podriamos mejorar

Creo que esta alianza con Indecopi para el control de bienes peligrosos es el
futuro, yo he participado en un evento con ellos el afio pasado, donde expositores
norteamericanos se enfocaron en el tema. La Aduana de EEUU. ha creado toda
una seccion para ver este tema y tienen un soporte de laboratorio muy importante,
yo creo que el futuro va por ahi, mas que por el tema suntuario es el tema de
proteccion de la sociedad.

En Peru, este tema surgié a raiz del incendio en las Galerias Nicolini en las
Malvinas, donde murieron muchas personas y, al realizar las investigaciones,
determinamos que habian tubos fluorescentes que se importaban de China a muy
bajos precios y, luego, internamente, en esa galeria le ponian las marcas como
Philips y, en ese tiempo, habia una alta demanda por esos articulos debido al
boom de la construccidon y hay mucha gente que no es experta y adquirian estos
productos guiandose por la marca y sin saber esta comprando un articulo
peligroso. Al realizar la verificacion estadistica de la cantidad de esos articulos,
encontramos que se habia importado una cantidad inmensa y a unos valores
irrisorios, lo primero que se penso fue en una posible evasion fiscal al declarar
menos valor del producto para pagar menos impuesto, pero después del cruce de
informacion se llegd a la conclusién que el valor estaba bien, lo que pasaba era
que esos articulos eran practicamente inservibles, cuya calidad es malisima.
Entonces, ¢ qué podia hacer Aduanas? Por el lado tributario, no se podia hacer
nada, el valor estaba bien declarado; ademas, eran articulos que no tenian
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ninguna restriccion. Entonces, hablamos con el Ministerio de la Produccién si
podian emitir una norma técnica, como para otros productos donde se exige
requisitos minimos de calidad para poder ser importados y vendidos a los
consumidores, por ejemplo, las pilas, baterias, llantas de vehiculos.

El Ministerio de la Produccion sefialdé que demorarian por lo menos dos anos para
emitir esa norma; entonces, se encontré este mecanismo con el Indecopi de
mercancias potencialmente peligrosas para la poblacién y, mas aun, si vienen con
marcas falsificadas o se detecta posteriormente que se le pone una marca
falsificada. Entonces, se genera una alerta que vendria a ser como una denuncia,
en base a la cual se empieza a detener las importaciones y realizar los analisis de
laboratorio y, si se determina que son potencialmente peligrosos, Indecopi
determina la prohibicion de la importacion, pudiendo reembarcarse o incautarse
la mercaderia. Indeco, fabricante de nacional de cables, presenté una denuncia
se ese tipo.
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ENTREVISTA REALIZADA AL FISCAL TITULAR PENAL ESPECILIZADO EN
DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CALLAO

1. ¢Considera Ud. basandose a su experiencia que es indispensable el
sistema de medidas en frontera?

Si, es indispensable, ya que permite el control del ingreso y salida de
mercancias que puede afectar a la propiedad intelectual.

2. ;Considera que desde la aplicacion del D.L. N° 1092 en el afio 2009 se han
logrado mejores resultados en la lucha contra la pirateria y falsificacion?
Esta ley ha permitido que el Ministerio Publico conozca los casos que revisten
mayor gravedad y que los casos de menor gravedad sean vistos a través de los
entes administrativos y sancionadores, dando el mensaje final a la colectividad
que existe un propédsito del Estado de luchar contra este tipo de ilicito, ya sea
penal o administrativamente. Para la fiscalia especializada, de una forma nos
ha disminuido la carga, ya que, hasta hace unos afos, los titulares de DPI
acudian a la fiscalia para denunciar afectaciones a sus derechos, muchos de
los cuales con malas intenciones de perjudicar a sus potenciales competidores,
ya que las denuncias que intentaban presentar no tenian ningun sustento. Sin
embargo, desde la existencia de las medidas en frontera, se le indica a los
titulares de DPI que acudan a la administracién aduanera a solicitar se realice
el procedimiento de medidas en frontera.

3. ¢Desde su experiencia como Fiscal Especializado en Delitos Aduaneros y

contra la Propiedad Intelectual, podria precisar si hay algin monto base o
cantidad de unidades de mercancia para que los titulares de DPI procedan
por la via penal?
Los titulares accionan penalmente cuando se trata de unidades comerciales
significativas y eso va a depender del tipo de mercancia. Generalmente, es
mercancia contenida en un contenedor, o cuando la DAM contiene gran
cantidad de unidades comerciales. No puedo precisar una cantidad especifica.
Otro aspecto que he observado desde mi experiencia es que personas
inescrupulosas estan a la expectativa de marcas a punto de caducar por la
vigencia del registro ante Indecopi, entonces muchas de esas marcas no
renuevan su registro y estas marcas son registradas por terceros. Cuando el
productor original de la marca envia sus productos al Peru, esos terceros que
efectuaron el registro accionan pidiendo el pago de dinero. Entonces, la
pregunta es como la medida en frontera podria avalar ese procedimiento
malicioso.

4. ;La Sunat les comunica inmediatamente sobre la inmovilizacién de
mercancia por advertirse la presunciéon de la comisiéon de un delito contra
la Propiedad Intelectual, o cual es el tiempo promedio en el que se efectua
dicha comunicacién?

La Sunat no comunica nada a la fiscalia. Aduanas comunica a Indecopi. No hay
comunicacion entre Sunat y Ministerio Publico.
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¢ Efectia Ud. algun tipo de coordinacion con Indecopi, a fin de verificar la
titularidad de derechos de la mercancia inmovilizada o esa diligencia la
efectua Sunat?

La fiscalia dentro de las acciones propias de la investigacion preliminar solicita
a Indecopi un informe respecto a los registros de marcas, sus titulares,
representantes legales en el Peru y vigencia del registro.

éCon qué frecuencia recibe denuncias por parte de los titulares de
derechos de Propiedad Intelectual respecto a afectaciones o solo actua
por comunicacion de Sunat?

Como senala la Ley, una vez efectuada la Medida en frontera, el titular de DPI
decide si acude a Indecopi o Ministerio Publico. La frecuencia no es mucha, esa
informacion con mayor detalle la puede proporcionar Aduanas, quienes son los
que reciben los cargos de las denuncias después de la aplicacion de la medida
en frontera.

Hay un error en la ley, porque dice que el titular de DPI deberia irse a denunciar
a Indecopi o Poder Judicial, deberia decir que va a Indecopi o Ministerio Publico.

¢En base a su experiencia, con qué frecuencia se produce la modalidad de
pitufeo u hormigueo en la comercializacion de mercancia falsa o pirata?
La ley Aduanera facilita este uso indebido de la figura de las pequefas partidas,
favoreciendo al hormigueo. Por ejemplo, uno como persona natural puede
importar o exportar la cantidad de envios que desee, siempre y cuando sean
menores a un valor FOB de $. 200.00 dolares americanos; del mismo modo,
emplea a gente de su entorno a fin de realizar el mismo procedimiento y poder
crear una red de comercializacion de productos piratas o falsos.

¢,En base a su experiencia, qué otros aspectos del D.L. N° 1092, respecto
a medidas en frontera, considera que no favorecen a una adecuada tutela
de los DPI?

Un aspecto que he percibido, es que cuando se lleva a cabo un proceso penal,
se le solicita al titular de los derechos que detalle caracteristicas especificas del
porqué consideran que la mercancia materia de investigacion es falsa o pirata,
solo senalan criterios subjetivos como que no es el acabado de la marca, o no
tiene la calidad de la marca, pero no establecen criterios determinantes para
sefalar que el producto es falsificado o pirata. Asimismo, quien efectua el
informe de comparaciéon del producto original y el pirata es el estudio que
presenta a la marca en el Perd, mas no un perito o especialista que le da al
informe un valor pericial que se pueda emplear objetivamente en el proceso
penal.

¢ Qué sugeriria para mejorar el sistema peruano de medidas en frontera?

Primero, considero que se deberia bajar el valor de la fianza, en funcion al
perjuicio econdmico que se puede causar al titular de la mercancia inmovilizada
y en funcién al tiempo que dure la medida en frontera, todo ello debidamente
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sustentado documentariamente; yo considero que se basaria en funcion al costo
del almacén. Segundo, [que] las denuncias que se presenten comunicando la
existencia de mercancia presuntamente infractora a los DPI, sean debidamente
sustentadas. Esa sustentacién se basa en contener elementos de hecho que
acrediten a nivel de sospecha que la mercancia va a afectar DPI del
denunciante. Considero que una denuncia debidamente sustentada puede
ayudar mucho; para eso, Aduanas debe contar con informacién respecto a los
denunciantes para evaluar su nivel de credibilidad.
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