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La Proteccion de la Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional de
Bienes a través de la Aplicacién de Medidas en Frontera.

INTRODUCCION

Los consumidores impulsan la economia en el comercio internacional de bienes; ello
hace que diferentes paises sean mercados atractivos para establecer industrias
manufactureras, tiendas, malls e incluso sitios web con opciones de venta por

catalogo en linea.

Sin embargo, estos paises atraen también a falsificadores y empresas que obtienen
grandes beneficios produciendo mercancia falsificada y pirata de gran variedad,
desde software, equipos electronicos y confecciones hasta productos que involucran
directamente &areas sensibles como productos farmacéuticos, sanitarios, cosméticos,
equipos de telecomunicaciones y repuestos mecdanicos para automdviles; es decir,
un universo de productos que casi siempre con materiales de inferior calidad,
condiciones sanitarias inapropiadas y etiquetado con informacion falsa, tienen como
resultado la generacion de riesgo en la seguridad y salud de los consumidores,
infraccion de derechos de propiedad intelectual de empresas legitimamente

constituidas, debilitamiento de la reputacién de los bienes que éstas comercializan
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(Goodwill)*, asi como un menoscabo en la competitividad de ésas empresas

formales y los trabajadores que de ella dependen.

Asimismo, la pirateria y falsificacion tienen como resultado la generacién de
condiciones de empleo absolutamente desfavorables® y una reciente corriente
advierte que constituye un escape para redes de blanqueo de dinero provenientes

del narcotrafico®

Estos productos no sélo son fabricados en el extranjero y embarcados hacia el Perq,
también son fabricados en el pais y salen de nuestro territorio con destino al
exterior; en buena cuenta, transitan internacionalmente por distintos territorios
aduaneros, fluyendo necesaria y continuamente por los aeropuertos, puertos y por
transito terrestre, lugares en los que se concentran las posibilidades de ser

detectados de manera oportuna.

En este contexto, las Administraciones Aduaneras a nivel mundial han pasado de un
papel secundario y accesorio a un papel principal al asumir el gran reto de velar por
la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) mediante la
aplicacion de medidas en frontera, funcién bastante critica, debido a que tienen que
decidir sobre cuales de los cientos de embarques que se movilizan a diario por los
puertos, aeropuertos y terminales terrestres, deben seleccionar su control ante las
sospechas de falsificacién o pirateria y al mismo tiempo ser expeditivos para no

generar sobrecostos en el comercio de mercancia legitima, teniendo en cuenta

' U.S. Customs and Border Protection — CBP, 2012. Intellectual Property Rights Enforcement 2012
[Videograbacion] consulta: 20 de Octubre del 2012
http://www.youtube.com/watch?v=BmyQ_gYAdD4

2 Como el verificado por entidades peruanas en las modalidades de “Refill” — rellenado de envases de
segundo uso de productos originales. Disponible en: http://peru21.pe/actualidad/cae-rey-shampoo-
adulterados-cercado-lima-2128232 consultado el 14.07.2013.

? Diario Chileno “El Mercurio” edicién 12.07.2013 pag. 06, Entrevista a Christophe Zimmermann: “Las
redes de Narcotrdfico lavan su dinero con pirateria”
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cualquier medio por el que se pueda ingresar o salir desde y al circuito econémico

nacional (envios comerciales, envios de entrega rapida, cargo y via postal).

La proteccion de los DPI en el Perl ya no constituye funcién exclusiva de la entidad
administrativa competente (entiéndase, el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual - INDECOPI) ni de la
autoridad judicial. Desde el afio 2009 ha sido implementada a nivel nacional la
legislacion que desarrolla nuestros compromisos internacionales asumidos en el
marco de la Organizacibn Mundial del Comercio, en la Comunidad Andina de
Naciones y a nivel bilateral en los tratados suscritos con nuestros principales socios
comerciales. Estas obligaciones ubican en un papel protagénico a la Administracion
Aduanera en la lucha contra las infracciones de los DPI al dotarla de atribuciones
especiales para evitar el ingreso, salida y transito internacional de mercancia
infractora de estos Derechos; cuando la mercancia aln se encuentra en zona
primaria bajo control aduanero inmediato, para de este modo evitar consecuencias
mas gravosas una vez que las mercancias han sido ingresadas y diseminadas en el

mercado nacional.

El presente trabajo, a partir de una descripciéon del marco normativo internacional y
las experiencias en su aplicacion, explica como las medidas en frontera han sido
recogidas en la normatividad nacional peruana y expone las principales deficiencias
gue se han advertido hasta el momento, para luego proponer cambios y ajustes que
hagan més eficiente el sistema peruano de lucha contra las infracciones de los DPI

en el Comercio Internacional de Bienes, desde el ambito aduanero.

Una de las principales manifestaciones de estas deficiencias repercuten en los bajos
indices de solicitudes de parte dirigidas a la Administracion Aduanera para la
aplicacion de medidas en frontera; bajos indices que se repiten en el nimero de

casos de constitucion de garantia por parte del presunto afectado para cubrir
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eventuales perjuicios al importador o exportador ante la posibilidad de la aplicacion
errbnea de estas medidas. Contradictoriamente a lo sefialado, se ha inscrito un
considerable niumero de DPI en el registro habilitado por la Administracién Aduanera
Peruana®; continuando los titulares de DPI con el procedimiento cuando éste ha sido

iniciado de oficio por la Administracion Aduanera.

Se plantea que existe una falta de implementacion de un procedimiento preliminar al
inicio de la aplicacion de medidas en frontera. Este trabajo explora cédmo se ha
evidenciado esta deficiencia y en este contexto nuestra hipétesis propone el
establecimiento de la obligatoriedad de un procedimiento de identificacion previa, en
el que se requiera la participacion del titular del derecho y del importador o de sus
representantes, para la verificacién fisica y conjunta de la mercancia que la
administracién aduanera inicialmente haya considerado sospechosa. Se sostiene
que de este modo se lograra identificar de manera méas eficaz la evidencia de
mercancia falsificada o pirata, minimizandose las posibilidades de actuaciones
erroneas que signifiquen gastos innecesarios al Estado, emplazandose al titular del
derecho o0 su representante y disuadiéndolos con esta accion de solicitar la
aplicacion de medidas en frontera en la medida que, de acuerdo al nivel de certeza
de falsificacion verificada y conforme a las evidencias vistas directamente, decidan

realizarlo cumpliendo los requisitos exigidos.

En la actualidad la deficiencia del sistema peruano se da por la inexistencia de un
procedimiento de inspeccién previa en el que el titular del derecho o su
representante tenga acceso directo a la verificacion de la mercancia en zona
primaria, antes de su nacionalizacion. Se advierte que el titular no viene usando
medios de informacion suficientes para la deteccion de mercancia falsificada o
pirata antes de la nacionalizacion de ésta, por lo que, requiere de una asociacion y

colaboracién directa con la Administracion Aduanera, quien por la naturaleza de su

* 543 titulares de DPI registrados hasta la fecha (consultado el 19.06.2013 en
http://inta.sunat.peru/clasificacion/registros_voluntario/req_voluntario/registros/r_543.htm )
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funcidn cuenta con mejores herramientas de gestién de riesgo. De esta forma se
propone reservar las actuaciones de oficio para casos excepcionales en los que la
infraccion de un DPI sea evidente o manifiesta y en los que ademas se advierta que
la mercancia pueda generar riesgo en la seguridad nacional y/o salud de los

consumidores, dejandose el impulso de los demas casos a instancia de parte.

En el mismo sentido, también consideramos que resultan aun deficientes figuras
como la existencia de una adecuada asociacion Aduana - Empresa 6 partnership,
que genera que los titulares de DPI y/o sus representantes brinden a la
Administracion Aduanera una baja calidad de informacién respecto de la mercancia
que distinguen sus DPI y que pretenden proteger mediante este procedimiento. Ello
permitido, desde nuestra opinién, por disposiciones legales que no guardan
suficiente correspondencia con algunas actividades de la operatividad aduanera y
que al estar parcialmente disociadas, no aseguran una aplicacion efectiva de tan

importante herramienta.

Estas deficiencias se manifiestan también por ejemplo en uno de los requisitos para
la aplicacion de medidas en frontera, constituido por el Registro Voluntario que los

usuarios deben realizar ante la Administracién Aduanera. La norma ha establecido®

® Economia y Finanzas, 2009. Decreto Supremo Nro. 003-2009-EF, Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1092 que aprueba medidas en frontera para la proteccion de los derechos de autor o
derechos conexos y los derechos de marcas.

“Articulo 5.- Del Registro ante la Administracion Aduanera

5.1. A fin de comprobar la titularidad del derecho y a efectos de aplicar la suspensién del levante, los
titulares del derecho o sus representantes legales o apoderados procederan a inscribirse en el registro
que, para el efecto, implemente la Administracion Aduanera.

5.2. La Administracién Aduanera solicitara opinién previa al INDECOPI a efectos de registrar al titular
del derecho.

5.4. Sera responsabilidad del titular del derecho proporcionar la informacion relativa a los derechos de
autor, derechos conexos o derechos de marcas que pretende proteger y que razonablemente
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que en este registro ademas de comprobarse su derecho, el usuario es responsable
de brindar informacion suficiente y relevante relativa a los DPIl que pretende

proteger y que razonablemente disponga.

Sin embargo, en este Registro Voluntario se viene realizando una mera
reproduccion de lo ya inscrito ante la entidad administrativa de defensa de la
Propiedad Intelectual, sin incluir informacion relevante respecto a las caracteristicas
de la mercancia que las marcas y derechos de autor eventualmente distingan (por
ejemplo: codigos de seguridad, acabados, sefiales u hologramas, colores,
presentacion, formas de rotulado y etiquetado, embalaje, precintos etc.), en sintesis,
un conjunto de datos que puedan ser usados de manera simplificada, verséatil y

efectiva durante el control aduanero.

Resulta importante resaltar que la informacion que proporciona el Titular del DPI es
el principal insumo que tiene la Administracion Aduanera para, en un primer
momento sospechar de la licitud de los DPI incorporados en una mercancia y en un
segundo poder tomar acciones conducentes a suspender el proceso de despacho
aduanero (sea a solicitud de parte o de oficio) de estas mercancias presuntamente

infractoras.

Finalmente, cuestionamos, el disefio de las normas que habiendo establecido (hasta
el momento), la proteccién de sélo los tipos basicos de DPI, a saber: derechos de
marca, autor y conexos; aun no han implementado el mecanismo de medidas en

frontera para otros tipos de DPI, como por ejemplo las indicaciones geograficas,

disponga. La actualizacion de esta informacion por parte del titular del derecho se efectuara conforme
a lo que establezca la Administracion Aduanera.

5.5. Asimismo, la Autoridad Aduanera podra solicitar al titular del derecho registrado toda informacion
adicional que le pueda ser Util para ejercer la suspension del levante conforme con lo establecido en la
Ley y el presente Reglamento. “
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variedades vegetales, conocimientos colectivos y otros que se presentan como

especialmente sensibles para nuestra economia.

CAPITULO I.- LAS MEDIDAS EN FRONTERA: MARCO CONCEPTUAL

1. Delimitacién conceptual de Mercancia

El término de “mercancia”, conforme a la doctrina en materia comercial

"6 Asimismo conforme a

internacional, es utilizado indistintamente junto al de “bienes
la doctrina y al tratado de la Unién Europea’, los términos “bienes” y “productos” son
usados regularmente sin hacerse distincién entre ellos. En este sentido por ejemplo
el Tribunal de Justicia de la Union Europea ha considerado a los bienes o
mercancias en relacién de sinonimia, como “Productos que pueden ser valorizados
monetariamente y que son susceptibles, por tanto, de ser objeto de transacciones

"8 incluso se extiende este concepto a materia residual y a electricidad®:

comerciales
sin embargo el Tribunal ha rehusado enmarcar dentro del ambito de la libre

circulacion de bienes a las sefiales de television o sus transmisiones por cable™.

® por citar un ejemplo MINDREAU MONTERO, Manuel, en su obra Del GATT a la OMC (1947-2005): La
economia politica internacional del sistema multilateral de comercio. Lima, Universidad del Pacifico,
Centro de Investigacion, 2005, pag. 89, cuando se refiere al Comercio de Bienes en el marco de la
OMC refiere: “Este constituye el pilar fundamental de las negociaciones al interior de sistema del
GATT/OMC: facilitar el acceso a los mercados de los paises miembros, con el propésito de incrementar
el intercambio de mercancias, satisfacer un mayor numero de necesidades y generar mayor riqueza
en términos agregados”. (resaltado nuestro).
7 Gormley Laurence W. EU Law of Free Movement of Goods and Customs Union, OXFORD University
Press. 2009. Pag. 399
® Caso 7/68 Commission v Italy (1968) ECR 423, 428, ECJ
? Case C-393/92 Campus Oil Ltd Vs. Minister of Industry and Energy (1984) ECR 2727,2747, ECJ.
1% Case 155/73 Sacchi (1974) ECR 409, ECJ y Case 52/79 Procureur du Roi Vs. Debauve (1980) ECR 833,
EC)
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Por su parte, en las paginas web oficiales de la Organizacién Mundial del Comercio
(OMC) y de la Organizacion Mundial de Aduanas (OMA)', las versiones en inglés y
en castellano refieren a “goods” y “mercancias”, respectivamente, en la misma
connotacién normativa. En este sentido se concluye que en materia comercial

internacional estos términos son usados sin distingo particular alguno.

2. Mercancia Falsificada y Pirata

Ahora bien, para delimitar el concepto de mercancia falsificada y pirata en el
contexto que nos ocupa, resulta ilustrativo subrayar la posicion similar que se
adopta en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad
Intelectual relacionados al Comercio - ADPIC (TRIPS por sus siglas en inglés)*, las
leyes Norteamericanas y los Acuerdos Comerciales Bilaterales que éste pais ha
suscrito™®, los que asocian una “mercancia falsificada” a aquella que eventualmente
pueda llevar tanto marcas falsificadas como a las que lleven marcas confusamente
similares®*; mientras que una “mercancia pirata” es aquella que vulnera los
derechos de autor y los conexos, basada en la demostracién de que el infractor ha
tenido acceso a la obra protegida y no tuvo consentimiento del titular del derecho y

que la obra copiada es sustancialmente similar a la obra protegida®®.

! World Trade Organization, pagina web oficial.

http://search.wto.org/search?g=goods&site=English website&client=english frontend&proxystylesh
eet=english_frontend&output=xml no dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&0e=ISO-
8859-1y

http://search.wto.org/search?g=mercanc%EDas&site=Spanish website&client=spanish frontend&pr
oxystylesheet=spanish frontend&output=xml no dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=1SO-8859-
1&0e=IS0-8859-1 (consultado el 23.04.2013)

12 Referencias especificas del Articulo 51 TRIPS a: “importacion” de mercancias con marca de fabrica
o de comercio “falsificadas” o mercancias “pirata” que lesionan el derecho de autor.

3 Acuerdo de Promocién Comercial Perd - Estados Unidos, suscrito el 12 de abril de 2006, Articulo
16.11, numeral 20

“Trainer, Thimothy, Protecting Intellectual Property Rights Across Borders, Edit. West. 2009, pag.649

> 1dem 8, pag. 651.
10

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis



http://search.wto.org/search?q=goods&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1�
http://search.wto.org/search?q=goods&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1�
http://search.wto.org/search?q=goods&site=English_website&client=english_frontend&proxystylesheet=english_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1�
http://search.wto.org/search?q=mercanc%EDas&site=Spanish_website&client=spanish_frontend&proxystylesheet=spanish_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1�
http://search.wto.org/search?q=mercanc%EDas&site=Spanish_website&client=spanish_frontend&proxystylesheet=spanish_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1�
http://search.wto.org/search?q=mercanc%EDas&site=Spanish_website&client=spanish_frontend&proxystylesheet=spanish_frontend&output=xml_no_dtd&numgm=5&proxyreload=1&ie=ISO-8859-1&oe=ISO-8859-1�

S VENER,

T+l % | N s0AD
TESIS PUCP % Gh/sRsiD

DEL PERU

No se puede dejar de mencionar, la existencia de posiciones doctrinarias en las que
adicionalmente se diferencia entre mercancia falsificada, mercancia pirata y
confusamente similar, en razon del comportamiento del falsificador y del
consumidor. Se arguye que devienen en productos ilicitos, pero que un producto
falsificado es aquel cuyo fabricante lo produce con la intencién de engafar al
consumidor, mientras que en el caso de la mercancia pirata, el consumidor es
consciente de que el producto es falso'®. Mac Donald y Roberts®’ afirman que el
consumidor es consciente que esta adquiriendo la mercancia en esa condicion
debido al precio, la locacion o por evidentes diferencias de disefo, calidad y

caracteristicas.

Consideramos mas idénea una posicion en la que la delimitacion entre mercancia
falsificada y pirata se base de manera objetiva respecto al DPI que se vulnera, antes
que sea basada de manera subjetiva en razén del comportamiento del falsificador y
del consumidor; ello debido a lo difuso que puede resultar evaluar la intencion del
falsificador de engafar o no al consumidor, mas adn si su condicién de productor

ilicito constituye por si misma una situacion falaz.

En conclusion las definiciones de los ADPIC, las disposiciones normativas
norteamericanas y la jurisprudencia Europeo-Comunitaria son sustancialmente
similares; con la excepcion de que la regulacion norteamericana y la comunitaria-

europea han ido mucho mas alla en el desarrollo de los supuestos de proteccion de

'® Mc Donald, G & Roberts, C. 1994. Product piracy. Journal of Brand Management, 3(4) pag. 55-65.
7 David B. Balkin, Dean A. Shepherd, Julio De Castro, en Piracy as Strategy? A reexamination of
product piracy. IE Working Paper WP 08/04, 30/03/2004 Pag. 4, Traduccion libre de: “McDonald and
Roberts have differentiated between counterfeiting, piracy and knock offs. They argue both
counterfeiting and piracy result in illicit products, but that a counterfeit product is one which the
manufacturer produces with the intention of deceiving the consumer, while in the case of piracy, the
consumer is aware that the product is fake, and that in this case it constitutes a conscious act of the
consumer to purchase a fake product. MacDonald and Roberts argue that the consumer is aware that
he or she is buying a fake because of the price, purchase location, or obvious differences in design
quality an features. Knock-offs, they define as a similar product that is designed to ride the brand or
trade dress of the leading product in this category.”
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los DPI, incluyendo expresamente en el caso de la primera, numerosa legislacion
penal®® y en la segunda los supuestos de infraccién que incluyen al embalaje y
cualquier, etiqueta, rotulo, brochure, instrucciones de uso o documentos de garantia,
inserto, sticker o similar que figuren como simbolo o marcas para mercancia
falsificada®, incluso si ésta se encontrara presentada en forma individual no adjunta
a la mercancia que pretenda distinguir, lo que propiamente no significaria que la
mercancia sea falsificada o pirata y consecuentemente haya infringido algan DPI
pero que potencialmente pueda hacerlo al tener la posibilidad de incorporar los

elementos que relacionen a la marca o derecho de autor con el producto.

A nivel Comunitario, la Unién Europea en el articulo 2 de su Reglamento Nro.
1383/2003 emitido el 22 de Julio del 2003, relativo a la intervencion de la
administracién aduanera ante la sospecha de infraccion de derechos de propiedad
intelectual, ha recogido y definido legalmente la expresién “mercancia falsificada”
cuando la infraccion es relativa a un derecho de marca. Por otro, lado la alusion a
“mercancia pirata”, esta referida por la misma norma a la mercancia que infringe
derechos de autor, derechos afines, modelos y dibujos registrados tanto nacionales

como comunitarios?.

Ya a nivel nacional, los paises andinos, miembros de la Organizacion Mundial del
Comercio — OMC, definen estos tipos de mercancia de manera uniforme; en el Per,
el Decreto Legislativo 1092 (2009) y el Decreto 4540 (2006) en Colombia definen
una mercancia falsificada como aquella infractora de derechos de marca, mientras

gque la mercancia pirata es aquella que vulnera los derechos de autor.

¥Criminal Copyright Infringement 17 U.S.C. 8 506 y 18 U.S.C. § 2319, Trafficking in Counterfeit

Trademarks, Services Marks and Certification Marks 18 U.S.C. § 2320, entre otros.

% Art. (2)(1)(a) Reglamento (CE) 1383/2003.

%% Asociacién Internacional para la Proteccidn de la Propiedad Industrial — AlIPI, Cuestién Q203,

disponible en http://www.aippi.es/pdf/grupo-espanol/informe-g203.pdf (consultado al 09.12.2012)
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CAPITULO Il.- REGULACION INTERNACIONAL DE LAS MEDIDAS EN
FRONTERA

1. Antecedentes: Convenios de Paris y de Berna.

Durante esta Ultima década, ha sido desarrollado un amplio marco normativo
internacional en materia de lucha contra la falsificacion y la pirateria, lo que no
implica que anteriormente no hayan existido normas multilaterales que busquen

reprimir estas mismas infracciones.

Ya desde el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del afio
1883, se preveia en sus articulos 9% y 10%, el comiso de mercancias que lleven
ilictamente una marca o nombre comercial, asi como aquellas que incluyan

indicaciones geogréaficas falsas, sin embargo éstas disposiciones fueron un tanto

2! Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial Art. 9: 1) Todo producto que lleve
ilicitamente una marca de fabrica o de comercio o un nombre comercial serd embargado al importarse
en aquellos paises de la Unién en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la
proteccion legal. 2) El embargo se efectuara igualmente en el pais donde se haya hecho la aplicacién
ilicita, o en el pais donde haya sido importado el producto. 3) El embargo se efectuara a instancia del
Ministerio publico, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona fisica o
moral, conforme a la legislacion interna de cada pais. 4) Las autoridades no estaran obligadas a
efectuar el embargo en caso de transito. 5) Si la legislacion de un pais no admite el embargo en el
momento de la importacién, el embargo se sustituira por la prohibicion de importacién o por el embargo
en el interior. 6) Si la legislacion de un pais no admite ni el embargo en el momento de la importacién,
ni la prohibicion de importacién, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislacion se
modifique en consecuencia, estas medidas seran sustituidas por las acciones y medios que la ley de
dicho pais concediese en caso semejante a los nacionales”. Disponible en
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs wo0020.html#P172 32501 (consultado el 14.03.2013)

?Z Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial el Articulo 10 dispone que: “1) Las
disposiciones del articulo precedente seran aplicadas en caso de utilizacion directa o indirecta de una
indicacion falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o
comerciante. 2) Seréa en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona fisica o moral, todo
productor, fabricante o comerciante dedicado a la produccion, la fabricacion o el comercio de ese
producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, 0 en la regién
donde esta localidad esté situada, o en el pais falsamente indicado, o en el pais donde se emplea la
indicacion falsa de procedencia.”
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difusas y débiles® para su aplicacién, por motivos como por ejemplo, no detallar el
momento en el que podria ocurrir el comiso, dejando abiertas varias posibilidades
gque de una u otra forma no vinculaban a la autoridad aduanera a tomar una accion
directa, incluso si la infraccion contra los DPI fuera evidente o manifiestamente
burda. Tampoco contemplaban el supuesto de comiso para mercancias infractoras

gue se encontraran en transito internacional.

En el mismo sentido, el Convenio de Berna para la Proteccién de Obras Literarias y
Artisticas del afio 1886 mediante su articulo 16%* si bien preveia el comiso de
mercancia infractora de Derechos de autor y conexos, ésta remitia la forma de su
aplicacion a la legislacién nacional, la misma que en la mayoria de los casos no
estaba regulada para mercancia ubicada en zona primaria, esto es bajo la

posibilidad de control inmediato de la administracién aduanera.

Por ello no hemos ubicado antecedentes importantes de aplicacion de esta
normatividad en concreto, al menos no en nuestra region, toda vez que no estaba
nitdamente determinada la autoridad encargada de asumir competencia en el caso
de hallazgos de mercancia extranjera que se sospechaba infringian DPI durante el

control aduanero.

2% Gervais, Daniel The International legal framework of border measures in the fight against

counterfeiting and piracy en Enforcement of Intellectual Property Rights through border measures, First
Edition. OXFORD, 2012. Pag. 53.

24 El Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas, en su Articulo 16 dispone
que: “1) Toda obra falsificada podra ser objeto de comiso en los paises de la Unién en que la obra
original tenga derecho a la proteccion legal. 2) Las disposiciones del parrafo precedente seran también
aplicables a las reproducciones procedentes de un pais en que la obra no esté protegida o haya dejado
de estarlo. 3) El comiso tendra lugar conforme a la legislaciéon de cada pais.”
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2. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad
Intelectual relacionados al Comercio - ADPIC

Posteriormente, el ADPIC adoptado en Marrakesh el 15 de Abril del afio 1994 como
resultado de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de Uruguay,
en el marco de la Organizacion Mundial del Comercio, es sin duda el avance mas
significativo en el desarrollo de los Derechos de la Propiedad Intelectual a nivel

multilateral.

Cabe destacar que este acuerdo es valorado sobre todo porque entre sus avances
desarrolla de manera clara las disposiciones sobre un tema hasta entonces no

|"25

logrado, “la observancia de los DPI", que aunque ya previstas en los Acuerdos

antes referidos, no tenian una aplicacién practica y eficaz.

En su seccion lll establece mecanismos detallados para la aplicacion de medidas de
observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual abarcando la posibilidad de

su ejercicio por medidas en via civil, asi como procedimientos penales y

> Otero Garcia-Castrillén, Carmen. Acciones contra la falsificacion y la pirateria en el comercio
internacional, en Innovacion y conocimiento. IV Jornadas Iberoamericanas de Estudios
Internacionales. Lisboa 23, 24 y 25 de Noviembre de 2009. Documento depositado en el archivo
institucional E-Prints Complutense http://www.ucm.es/eprints Pags. 3-4, en el mismo sentido sefiala:
“[..] bien puede decirse que el compromiso internacional de los DPI alcanzé su cenit con la
armonizacion normativa lograda en virtud del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC) en el marco de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).
Este Acuerdo superé ampliamente a los instrumentos internacionales que lo precedieron tanto en el
alcance espacial como material. En este ultimo aspecto debe destacarse la aparicion de una parte (lll)
del Acuerdo que regula la Observancia de los DPI en la que, ademds de las obligaciones generales
(art.41), se recogen disposiciones sobre los procedimientos y recursos administrativos y civiles (arts.
42 a 49), sobre los procedimientos penales (art. 61) y sobre las medidas provisionales (art. 50), con
especial referencia a las medidas en frontera (arts. 51 a 60) , que los estados miembros deben
adoptar para preservar el ejercicio de los DPI. ”
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administrativos, en este Ultimo se encuentran incluida la aplicacion de medidas en

frontera.

Es en este acuerdo multilateral se describe en 10 articulos el mecanismo bésico de
proteccion de los Derechos de Propiedad Intelectual, el mismo que gira en torno a
un objetivo nitidamente delimitado: la suspension del proceso de despacho
aduanero, antes de la culminacion del régimen aduanero de importacion, que
permita la nacionalizacion, libre disponibilidad y circulacion de mercancia
presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual, en el pais o,
conforme a la decision de cada miembro, con destino al extranjero. (Exportacién o

trénsito).

El articulo 51 del ADPIC, establece la obligacibn que tienen los miembros, de
adoptar procedimientos para que el titular de un derecho que tenga motivos validos
para sospechar que se prepara la importacion de mercancias de marca falsificada o
mercancias pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar ante las
autoridades competentes, administrativas o judiciales, una solicitud por escrito con
el objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el proceso de despacho de
esas mercancias para libre circulacion®, esto es, solicitar la aplicacion de medidas

en frontera.

Asimismo establece la posibilidad para que, de acuerdo a decisiéon de los miembros,
se haga dicha solicitud también respecto de mercancias que supongan otras
infracciones de los derechos de propiedad intelectual (ademas de las infracciones
de marcas, derechos de autor y conexos), asi como también respecto al régimen

aduanero de exportacion.

%% El mismo articulo prevé la posibilidad de que los paises miembros incluyan procedimientos
analogos para que sus autoridades aduaneras suspendan también el proceso de despacho de
exportacion.
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En este aspecto, se ha ampliado en otros paises la posibilidad de ejercer estas
medidas para otros tipos de DPI tales como patentes, indicaciones geograficas,
disefios industriales, circuitos integrados, etc?’. Consideramos que definitivamente
esto obedece a la realidad y politicas de cada pais, de proveer un nivel prioritario de
proteccién a los DPI en sectores sensibles del comercio, que se traduce en la

negociaciéon de Tratados Comerciales Bilaterales y en sus normas internas.

3. Comunidad Andina de Naciones - CAN

Pues bien, a nivel regional, en nuestro hemisferio, bajo las Decisiones de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) Nro. 486 y 619 posteriormente es incluida la
posibilidad de ejercer la aplicacion de medidas en frontera para las mercancias
infractoras que sean sometidas a los regimenes aduaneros de Exportacion y

Transito Internacional, respectivamente.

En este sentido en el capitulo Il de la Decision 486, bajo el titulo de: De las Medidas

en Frontera establece en el primer parrafo de su articulo 250° que:

“El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para
suponer que se va a realizar la importacion o la exportacion de
productos que infringen ese registro, podra solicitar a la autoridad
nacional competente suspender esa operacidon aduanera. Son
aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las
condiciones y garantias que establezcan las normas internas del Pais

Miembro.”

%’ para citar un ejemplo, paises como Chile en el que se prevé la proteccidn del genérico Derechos
Industriales (que comprende DPI como las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos
industriales e indicaciones geograficas de procedencia) - Ley 19.912, Articulo 7.
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Posteriormente la Decisiébn 619 en su Articulo primero establecié que los Paises
Miembros, a través de su normativa interna, estaran facultados, en los términos en
los que se indica en la norma para desarrollar y profundizar Unicamente algunas
disposiciones de la Decision 486, citando en su Capitulo Ill, Titulo XV: Desarrollar
exclusivamente para marcas el régimen de aplicacion de medidas en frontera a

productos en transito.

De esta forma, advertimos que se encuentran cubiertos los principales regimenes
aduaneros por los que una mercancia goza de circulacion internacional, sea que
esté destinada o con destino a un pais determinado o en transito internacional hacia

un tercer pais sea éste miembro o no conforme al tratado.

Asimismo y para reforzar nuestra posicion sobre la necesidad y relevancia de la
informaciéon con la que debe contar la Administracion Aduanera para aplicar
efectivamente las medidas en frontera, corresponde citar el segundo parrafo del

articulo 250° de la Decision 486 que establece:

“Quien solicite la aplicacion de medidas en frontera deber&
suministrar a la autoridad nacional competente la informacion
necesaria y una descripcion suficientemente detallada y precisa
de los productos objeto de la presunta infraccion para que
puedan ser reconocidos. Si la legislacién interna del Pais Miembro lo
permite, la autoridad nacional competente podra ordenar de oficio, la

aplicacion de medidas en frontera.” (Resaltado nuestro)
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Consideramos gque no s6lo es necesario el suministro de esta informacién para que
el usuario solicite la aplicacion de las medidas en frontera una vez ocurrida la
infraccion (ex post) sino sobre todo para asegurar la posibilidad de contar con dicha
informacion desde el registro del derecho realizado ante la autoridad aduanera, (ex

ante) para asegurar la efectiva actuacion de oficio de la Administracion Aduanera.

En este punto surge la interrogante sobre ¢Cuéles deben ser los criterios que
determinen la aplicacibn de medidas en frontera de oficio?; pues bien, resulta
notorio lo riesgoso y nocivo que puede significar el ingreso, salida o transito de

mercancia falsificada y pirata que esté relacionada a aspectos de salud y seguridad.

Es evidente que un producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario
fabricado en condiciones ilicitas, conlleve un riesgo potencial perjudicial para los
consumidores que puedan adquirirlos; circunstancia similar respecto a accesorios
de electricidad, repuestos automotrices, articulos de seguridad industrial o ferreteria,

y similares.

En nuestra opinion aspectos como los referidos justifican de manera totalmente
nitida e ineludible, lo necesarias que resultan las acciones de oficio que deben
aplicar las Administraciones Aduaneras, para no solo proteger los intereses de
privados y el comercio legitimo, sino sobre todo las consecuencias nocivas que el

comercio ilicito tiene en aspectos tan sensibles como la salud y seguridad publica.
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CAPITULO lIl: LA APLICACION DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL
MODELO PERUANO.

1. Antecedentes.

En el modelo Peruano, antes de la aplicacion del procedimiento de medidas en
frontera (vigente desde febrero del 2009), se usaba un sistema de alertas® por
el que la autoridad aduanera representada por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracion Tributaria (SUNAT) ponia en conocimiento de la
autoridad competente en materia de Derechos de Propiedad Intelectual (Sea
administrativa, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la
Propiedad Intelectual — INDECOPI 6 judicial, a la Fiscalia Especializada en
Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Publico sobre
los hallazgos —durante el proceso de despacho aduanero- de evidencia que

haria sospechar la vulneracion de DPI.

En el primer caso, la Administracion Aduanera actuaba en colaboracion® con el
INDECOPI, quien como autoridad competente, solicitaba la suspensién del
proceso de despacho y la aplicacion de medidas en frontera. La SUNAT no
actuaba de oficio y las acciones de control que tomaba se traducian en
inmovilizaciones. En el segundo caso las inspecciones se realizaban
convocando al Ministerio Publico y las acciones que se tomaban se traducian en

incautaciones de la mercancia presuntamente infractora.

*% Consistente en comunicaciones electrénicas y oficiales, que conllevaban plazos mas largos, mayor
discrecionalidad y menor sustento normativo. Fuente: comunicaciones institucionales Enero 2008 —
Enero 2009 en disposicion del autor.
%% Unién Europea — Comunidad Andina de Naciones, Proyecto de Cooperacidn: Asistencia Técnica
Relativa al Comercio I. La experiencia de la Aduana Peruana en el tema de las Medidas en Frontera en
“Medidas en Frontera sobre Propiedad Intelectual”. Material de ensefanza. Edit. Secretaria General
de la Comunidad Andina. Lima 2007, Pag. 97
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La eleccibén de la autoridad ante quien se acudia estaba determinada por el valor
de la mercancia, circunstancia que en nuestra opinion consideramos bastante
discrecional, toda vez que aun no se habian determinado montos especificos
como en el caso de las pequefias partidas o montos sin valor comercial,

determinados a propdésito de la firma de los ADPIC (articulo 60°).

2. Tratados comerciales firmados por el Peru

Dentro de nuestra legislacion y sin perjuicio de la calidad de vinculantes de los
acuerdos precedentemente referidos, han sido incluidos compromisos de proteccion
de los DPI en los diferentes tratados bilaterales que nuestro pais ha suscrito, tales
como (Acuerdo de Asociacién Econémica PERU — JAPON, Acuerdo de Promocion
Comercial PERU — USA, Acuerdo Comercial entre PERU — UE, Acuerdo de Libre
Comercio PERU — COSTA RICA, Acuerdo de Libre Comercio PERU — PANAMA,

entre otros).

Para revisar cémo han sido incluidas disposiciones bilaterales o plurilaterales
respecto a medidas en frontera, citaremos dos casos, uno que practicamente
desencadend el desarrollo de nuestra normatividad interna de aplicacién de
medidas en frontera que es el caso del Acuerdo de Promocién Comercial con
Estados Unidos de Norteamérica y el otro mucho més reciente que es el Acuerdo
Comercial con la Unidn Europea, vigente desde el primero de marzo del afio 2013

citado especialmente por los avances que sugiere.
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a. Acuerdo de Promocién Comercial con Estados Unidos de Norteamérica

Firmado en Washington D.C. el doce de abril de 2006; y vigente desde el primero de
Febrero 2009, desarrolla en su articulo 16.11 las disposiciones relativas a la
Observancia de los DPI y en su numeral 20 los requerimientos relacionados con las

medidas en frontera.

En este tratado, destacan las disposiciones por las que basta que existan evidencias
de una infraccion prima facie de un DPI para que la administracién aduanera inicie
la aplicacion de estas medidas suspendiendo el proceso de despacho, acciéon que
puede darse inclusive ex oficio cuando la administracion aduanera de la revision
documentaria y fisica de la mercancia, llegue a la conclusion de que existe razon de
creer o por lo menos sospechar que las mercancias son falsificadas o pirateadas,
por lo que, en este caso no se requerird la solicitud de parte para iniciar el

procedimiento.

Cabe resaltar que en este acuerdo no se encuentra considerado dentro de los
supuestos de aplicacion de medidas en frontera, otros tipos de DPI que no sean las

marcas, derechos de autor y conexos.

b. Acuerdo Comercial entre la Unién Europea, Pert y Colombia

El segundo tratado, denominado Acuerdo Comercial entre la Union Europea, Perd y
Colombia fue firmado en Bruselas, Bélgica el 26 de junio de 2012 y entré en

vigencia respecto a Peru el 1° de marzo de 2013. Desarrolla en su Titulo VII capitulo
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4 la Observancia de los DPI y especificamente en su articulo 249° las Medidas en

Frontera.

En el desarrollo de su texto ademas de la suspension del proceso de despacho
dispone expresamente la retencion® de la mercancia presuntamente infractora;
asimismo en este acuerdo se desarrolla el significado del término “mercancias que
infringen un derecho de autor o derecho de marca” incluyendo para la consideracion
de mercancia falsificada, tanto a la mercancia como a los logos, stickers, folletos,
instrucciones de uso o de garantia, incluso si éstos vienen por separado, incluyendo

también a sus embalajes.

En este punto cabe destacar que ademas de establecer la aplicacion de medidas en
frontera para los derechos de marca, autor y conexos, se establece que las partes
evaluaran la aplicacion de estas medidas a las mercancias que se sospecha

infringen una indicacién geogréafica.

Consideramos este punto muy importante, debido a que si bien para la Union
Europea es un campo sensible por la variedad de indicaciones geograficas
protegidas por paises comunitarios como Francia®, Italia, Espafia, Alemania y otros,
lo es también para el Peru (y Colombia), en el que existe un fuerte valor en DPI de

este tipo de indicaciones y denominaciones de origen.

*% La misma que se ejecuta disponiendo la medida preventiva de inmovilizacién de la mercancia, en
virtud al articulo 164 y 165 de la Ley General de Aduanas aprobada por D.Leg. 1053 y el articulo 225
de su Reglamento aprobado por D.S5.010-2009-EF.
3! Donde el uso de una indicacion geografica o una denominacion de origen falsa (por ejemplo
Champagne 6 Cognac), es sancionado ademas no sélo como una Infraccion contra los DPI sino como
Infraccion Aduanera, conforme dispone el Céddigo Aduanero Francés en sus articulos 39 y 40. Customs
Code “Prohibitions relatives a la protection des marques et des indications d’origines”™.
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3. Legislacion Nacional.

En virtud a estos compromisos internacionales, que en conjunto tienen la finalidad
de establecer el marco legal para aplicar medidas en frontera y proteger
determinados Derechos de Propiedad Intelectual, a nivel nacional, se han
establecido las normas siguientes: el Decreto Legislativo 1092, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nro. 003-2009-EF y el Procedimiento Especifico
expedido por la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria INTA.PE-
00.12 (VI). Por ello se han generado expectativas para la aplicacion de este
instrumento, tomando en cuenta sobre todo, que es a nivel aduanero que confluye
toda mercancia que ingresa o sale, hacia o desde el territorio nacional,
centralizandose de esta forma en la labor de control y revision de licitud para

incorporarla al circuito econémico nacional.

Este conjunto de normas plantea que el titular del derecho o su representante en el
pais, pueda solicitar la suspensién del proceso de despacho aduanero de la
mercancia presuntamente infractora, presentando entre varios documentos segun el
régimen aduanero del que se trate, datos relevantes como la descripcién de la
mercancia, el nimero de Declaracién Unica de Aduana (DUA)*, la informacion
respecto al operador de comercio exterior, pais de origen o procedencia, pais de

destino, etc.

Para ello, el solicitante de la aplicacion de medidas en frontera debera cumplir
previamente con los siguientes requisitos, a saber: i) deberd contar con un namero
de registro voluntario de derechos de propiedad intelectual ante la Administracion
Aduanera, los titulares de registro de tales derechos (entiéndase derechos de

marcas, derechos de autor o conexos) 0 sus representantes, ii) Otorgar informacion

32 Actualmente denominada Declaracién Aduanera de Mercancias, DAM conforme a las definiciones
del Art® 2° de la Ley General de Aduanas, aprobada por D.Leg. 1053
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suficiente en la que se sustente la sospecha de falsificacion, ademas de iii) constituir

433

una fianza, caucion juratoria o garantia™ suficiente no menor del 20% del Valor FOB

de la mercancia y el 100% del Valor FOB cuando se trate de mercancia perecible.

4. Requisitos para la Aplicacion de Medidas en Frontera en el Peru.

a. El Registro Voluntario:

Los titulares de registro de tales derechos (entiéndase derechos de marcas,
derechos de autor o conexos) 0 sus representantes, deben acreditarse e
inscribir tal derecho ante la SUNAT para gozar de la proteccion del
mecanismo de medidas en frontera. Revisando este presupuesto cabe
cuestionarse si realmente el registro voluntario ante SUNAT esta cumpliendo

la funcion para la cual fue creada. Veamoslo desde dos perspectivas:

La primera atendiendo a las mercancias falsificadas; las cuales estan
referidas a las infracciones sobre derechos marcarios. Sobre estas no hay
mayor discusion en la necesidad de su registro toda vez que tienen

naturaleza constitutiva de derechos.

33 Conforme indica Bernal Neumann, Gonzalo en “Regulacion de las medidas en frontera en la
legislacion peruana : instrumento aduanero para la proteccion de la propiedad intelectual”, lus et
veritas -- No. 41 (Dic. 2010) pag. 326: La caucion juratoria solo puede ser aceptada a entidades del
sector publico asi como, a las Entidades e Instituciones Extrajeras de Cooperacion Internacional —
ENIEX, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales — ONDG-Peru e Instituciones
Privadas sin Fines de Lucro receptoras de Donaciones de Cardcter Asistencial o Educacional —
IPREDAS, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de
Cooperacion Internacional — APCI.
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Sin embargo como inicialmente planteamos, consideramos que la naturaleza
del Registro voluntario realizado en los sistemas de la Administracion
Aduanera, exige ademas que se cumpla con proporcionar mayor calidad de

informacién respecto a las mercancias que la marca distingue.

Esto significa primordialmente la descripcibn de caracteristicas de la
mercancia legitima, como por ejemplo formas de embalaje, roétulos,
hologramas, sellos de garantia y seguridad anti-falsificacion. Asimismo, la
creacion de guias® para la ilustracién e identificacion de mercancia genuina
versus mercancia que no lo es; y en general toda la informacion relevante
por la que objetivamente pueda diferenciarse una mercancia legitima y que
por lo tanto tenga como resultado l6gico el incremento de los niveles de
efectividad en las intervenciones de la autoridad aduanera y se disminuyan

las posibilidades de errores que obstaculicen el comercio legitimo.

Y en un plano secundario, pero no por ello menos importante, la proporciéon
de informacion de otros datos que no estén referidos a las caracteristicas de
la mercancia misma, sino a las actividades relacionadas a ésta, como los
paises en los que se fabrica o desde los que se distribuyen, procedencia,

origen, rutas y canales de comercializacion ordinaria de mercancia legitima.

La segunda perspectiva, parte desde la concepcion de la mercancia pirata;
referida a infracciones sobre derechos de autor y conexos. Si bien

coincidimos con Bernal Neumann® en el sentido que, nuestra legislacion no

* Maria Savio and Diana Muller, Combating Counterfeiting and Piracy in Latin America,

Corporations need a plan of action. En: New York Law Journal — Litigation,21.04.2008, New

York 2008, pag. 03.

% Bernal Neumann, Gonzalo “Regulacion de las medidas en frontera en la legislacion peruana :

instrumento aduanero para la proteccion de la propiedad intelectual”, en lus et veritas -- No. 41 Lima

Dic. 2010 opina refiriéndose a los requisitos de la solicitud de aplicacién de medidas en frontera en el
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distingue el registro de los derechos marcarios con los de autor que no

tienen caracter constitutivo.

Sin embargo, consideramos necesario deslindar el registro realizado ante el
INDECOPI del Registro Voluntario de titulares de DPI realizado ante la
SUNAT,; éste ultimo tiene por finalidad su uso a nivel técnico como
herramienta que brinda informacion relevante para el desarrollo de las
acciones en la operatividad aduanera, en este registro y ambito no se
discuten elementos de registrabilidad o titularidad del derecho per-sé, por lo
que no le serian ajenas discusiones y polémicas habituales respecto a la
autoria o coautoria de un derecho; en todo caso, para minimizar el riesgo de
que la autoridad aduanera sea sorprendida por un eventual autor simulado,
se debera remitir cualquier discusion al respecto a la autoridad competente
(INDECOPI), quien determinara tal condicion conforme a sus procedimientos

ordinarios.

A la fecha el mayor nimero de derechos de autor inscritos en el registro de
SUNAT son de renombre y por tanto la posibilidad de proteger o aplicar

medidas en frontera a favor de un no titular, son minimas.

En este sentido y a efectos de que la Administracion Aduanera se asegure

de estar protegiendo al titular correcto, resultara esencial que, para que el

modelo colombiano que: “[...] tratdndose de marcas se indicard el numero de certificado de registro;
mientras lineas mds abajo se sefiala que se adjuntard como anexo copia del registro titulo o
documento que lo acredita como titular del derecho en los eventos en que éste fuere legalmente
necesario para constituir el derecho. En pocas palabras se ha distinguido la solicitud de informacion
en los derechos de autor respecto de los derechos de marcas. Esta distincion no estd expresamente en
nuestra legislacion y podria ser de mucha utilidad, ya que se podria entender que el registro ante el
INDECOPI serd solicitado en todos los supuestos, a pesar de que el registro de los rechos de autor y el
derecho a nombre comercial no tiene cardcter constitutivo.”
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titular del derecho haya sido “registrado” ante SUNAT, su condiciébn como
titular legitimo de un derecho de autor debi6 ser previamente evaluado y
considerado por la autoridad competente (INDECOPI) quien mediante
comunicacion oficial brinda respuesta expresando su opinion favorable;
asimismo podra acreditar dicha condicién ademas presentado con evidencia
suficiente durante el procedimiento de identificaciébn previa, propuesto

precedentemente y del que nos ocuparemos mas adelante.

b. La Fianza o Garantia equivalente.-

Que, conforme establece el Reglamento del referido Decreto Legislativo
1092, aprobado por D.S. Nro. 003-2009-EF en su articulo 8°, y sin
detenernos exhaustivamente en las exigencias formales para su
constitucion, la garantia debera reunir requisitos de forma, debiendo
constituirse mediante Carta Fianza Bancaria registrado ante Ia

Administracion Aduanera.

Consideramos que aqui se enmarcaria una de las razones de la falta de
inicio del procedimiento a solicitud de parte. En el proceso actual, es la
administracion aduanera la que provee de informacion al titular del DPI (p.ej.
mediante el envio de muestras fotogréaficas a la cuenta de correo consignada
en su registro y/o a través de la notificacién por la que se toman acciones de
oficio, etc.), poniendo a su disposicion la informacion sobre las
caracteristicas del régimen aduanero (importacién, exportacion o transito),
solicitado por el presunto infractor a través de la Declaracion Aduanera de
Mercancias (DAM). Como vemos esta informacion es recibida por el

interesado de forma mediata a través de la autoridad aduanera.
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Podemos afirmar que, el inicio del procedimiento y la constitucion de la
garantia, estaran determinados por los niveles de certeza a los que ha
llegado el titular del derecho o su representante, sobre la falsificacion o
pirateria de la mercancia, ello debido a que en caso de no serlo, el titular del
derecho debera resarcir los gastos y dafios ocasionados a consecuencia de
la suspension del proceso de despacho aduanero; en este sentido, una
actuacion errada o extemporanea® por el titular del DPI podria significar la

pérdida de la garantia.

En este contexto, cobra especial importancia la propuesta de la
implementacion de una verificacion preliminar o inspeccién previa, en la que
el titular del DPI o su representante participen y obtengan informacién de
forma directa e inmediata sobre las caracteristicas de la mercancia
presuntamente infractora, la forma en la que arriba a territorio aduanero
(procedencia, embalajes, rotulado, etiquetado, stickers, codigos, hologramas,
etc.), la que sumada a los plazos evidentemente breves®’, permitiran al titular

de los DPI tener un mayor grado de certeza acerca de la falsificacion o

%% Procedimiento Especifico INTA PE.00.12, Capitulo VII, Literal D, Numeral 6. “El funcionario
aduanero designado de la IFGRA entrega la garantia al beneficiario cuando: i) El titular del derecho
y/o su apoderado o representante legal no hubiese cumplido con acreditar, dentro del plazo
otorgado, la interposicion de la accién por infraccion o denuncia correspondiente; ii) La autoridad
competente determine que la mercancia suspendida no es pirata, falsificada o confusamente
similar; o iii Haya sido solicitada por el beneficiario y corresponda su entrega.” Disponible en:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/procAsociados/inta-pe.00.12.htm
consultado el 10.07.2013

%7 procedimiento Especifico INTA PE.00.12, Capitulo VII, Literal C, Numeral 5y 6. Establece que: “E/
titular del derecho y/o su apoderado o representante legal, dentro del plazo de tres (3) dias hadbiles
contados a partir del dia siguiente de recibida la notificacion, debe demostrar que ha interpuesto la
accion por infraccion o denuncia correspondiente, para lo cual presenta un expediente con los
documentos que demuestren la interposicion de tal accion ante el drea de Trdmite Documentario de
las intendencias de aduana de la Republica. 6. El funcionario aduanero designado evalua la
documentacion presentada, de ser procedente dispone la prérroga de la suspension por diez (10) dias
hdbiles adicionales, notificando dicha medida al titular del derecho y/o su apoderado o representante
legal, autoridad competente, depdsito temporal y/o punto de llegada, al despachador de aduana y al
dueiio, consignatario o consignante, segun corresponda.”
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pirateria de las mercancias; por consiguiente, con la implementacién de un
procedimiento previo, podra ser evaluada la conveniencia de asumir los
costos y riesgos de solicitar la aplicacion de medidas en frontera, entre éstos
la constitucion de la garantia; asimismo se minimizarian los riesgos de iniciar
solicitudes erradas, perjudicar el comercio legitimo y como consecuencia

l6gica se fomentaria mayor actuacion de parte.

Por otro lado, atendiendo a las caracteristicas del procedimiento
consideramos que la mas significativa virtud de las normas para la aplicacion
de las medidas en frontera, consiste en la posibilidad de invocarla de oficio
por parte de la Autoridad Aduanera, situacion en la que la Administracion
estara exenta de responsabilidad derivada de sus actuaciones en virtud del
Decreto Legislativo 1092,% que en su Disposicion Complementaria Final
Primera, exime de responsabilidad a la Administracion Aduanera por sus
actuaciones, exoneracion que permite una actuacién mas objetiva y libre de

presiones en los casos que lo ameriten.

c. Valor de la mercancia: Caracter comercial y pequefias partidas.

Otro requisito a considerar para la aplicacion de las medidas en frontera sera
el valor de la mercancia, el mismo que debe ser significativo para considerar
que tiene caracter comercial; en este sentido conforme al Articulo 60 del
ADPIC, nuestro Reglamento aprobado por D.S.003-2009-EF establece en su
articulo 4, que no seréan significativas para el pais aquellas mercancia cuyo
valor FOB declarado no superen los Doscientos Délares US$200.00

% En el mismo sentido, Mujica San Martin, Micaela, El dificil acceso a las medidas en frontera.
Protegiendo los derechos de propiedad intelectual en frontera. En Actualidad Juridica Tomo 184,
Marzo 2009. Edit. Gaceta Juridica pag. 56 . Lima
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Cabe referir en este punto, lo vulnerable que puede significar este requisito
con préacticas fraudulentas en las que en un mismo embarque pueden arribar
varios tipos de mercancia falsificada o pirata, los cuales cada uno
corresponden a distintos titulares de DPI e independientemente
considerados no superarian el monto minimo, pero que en conjunto tienen
un valor y cantidad bastante elevado. Correspondera por tanto una labor
prolija de la Administracion Aduanera que requerird la colaboracion en
conjunto de los Titulares de DPI para hacer frente a esta estrategia de

elusion “legal” del control aduanero.

En este sentido, resalta la analogia del caso con la modalidad de delito de
contrabando fraccionado®* o cominmente denominado contrabando
hormiga, en el que se advierte una reaccion elusiva a la norma dada su
redaccién y supuestos cubiertos, por lo que los infractores desarrollan

estrategias para evitar su aplicacion.

En aspectos como el mencionado, se advierte la necesidad de lograr un
adecuado partnership entre los privados y aduanas, para detectar los casos
en los que no obstante las infracciones constituyan individual y aisladamente
valores inferiores que no guardarian caracter comercial relevante para la
economia del pais, éstos deban ser valorados “en conjunto” y considerados
reprimibles por su fraccionamiento por tener el propdésito, de vulnerar DPI a

nivel comercial.

39 Ley 28008 — Ley de Delitos Aduaneros, Articulo 3°.- “ Contrabando Fraccionado.- Incurre igualmente
en los delitos contemplados en los tipos penales previstos en los articulos anteriores y sera reprimido con
idénticas penas, el que con unidad de propdsito, realice el contrabando en forma sistematica por cuantia
superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes
actos de inferior importe cada uno, que aisladamente serian considerados infracciones administrativas
vinculadas al contrabando.”
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Cabe precisar que una vez comunicado por la Administracion Aduanera el
presunto fraccionamiento, la accién recae principalmente en la esfera de
actuacion e iniciativa de los titulares de DPI para solicitar en conjunto la
suspension del proceso de despacho de los regimenes solicitados por el
presunto infractor, los mismos que no estan impedidos de actuar inclusive en
supuestos de regimenes aduaneros solicitados para mercancia falsificada
que estaria valorada por debajo de los montos establecidos en el articulo 4°
del referido Reglamento de la Ley de Aplicacion de Medidas para la

proteccion de los DPI.

5. Tipos de derecho de propiedad intelectual bajo proteccion

De la redaccién que anteriormente realizamos al marco normativo podemos advertir
gue el Acuerdo Multilateral en la OMC, establece la proteccion basica de tres tipos
de derecho de propiedad intelectual: marcas, derechos de autor y derechos
conexos. Sin embargo esta lista no es cerrada, por lo que prevé la posibilidad de ser
ampliada al dejar en los miembros la decision de autorizar e implementar su

aplicacion respecto de mercancias que supongan otras infracciones de los DPI.

A nivel internacional una variedad de paises ha desarrollado e implementado la
aplicacion de medidas en frontera para proteger otra gama de derechos que
ordinariamente estan fuera del alcance de la norma base, citamos a manera

ilustrativa algunos ejemplos:

El Estado Japonés®’: prevé ademaés de la proteccién de los derechos citados, a las

patentes de invencion, los modelos de utilidad, el disefio industrial, las Obtenciones

%0 Véase Scope of Intellectual Border Enforcement en

http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003_e.htm (consultado el 13.03.2013)
32

Tesis publicada con autorizacién del autor

No olvide citar esta tesis




S VENER,

T+l % | N s0AD
TESIS PUCP % Gh/sRsiD

DEL PERU

Vegetales e inclusive derechos que exceden el ambito exclusivo de la Propiedad

Intelectual como la Prevencion contra la Competencia Desleal.

Citando ejemplos mas radicales, podemos mencionar al Reino Unido, que en su
legislacion interna prevé la aplicacion de medidas en frontera y faculta a sus
funcionarios aduaneros a suspender el proceso de despacho aduanero de las
importaciones paralelas de mercancias genuinas (parallel-imports)**. Asimismo la
Administracion Aduanera Hungara faculta a sus funcionarios de aduanas a detener
mercancias que se sospeche puedan ser infractoras de derechos exclusivos de

circuitos integrados denominados semiconductor topographies® en sus fronteras.

Como es evidente son los paises desarrollados los que tienen una abrumadora
capacidad de investigacion e inversion, y por lo tanto un considerable niamero de
patentes, marcas y derechos de autor y conexos de renombre que por tener un
fuerte grado de publicidad e implantacion en el mercado son bastante
comercializadas a nivel internacional, son estos paises en su mayoria creadores de

Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).

Sin embargo, los paises en desarrollo al tener un menor nimero de marcas y

derechos de autor que se comercializan a nivel internacional, se constituyen en su

1 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/parallel_imports_s.htm En Glosario de

términos de la OMC, consultado el 23.04.2013. Segun el glosario de términos de la Organizacidn
Mundial del Comercio — OMC, las importaciones paralelas se definen como, la situacidn en la que un
producto fabricado legalmente en el extranjero (es decir, un producto no falsificado ni pirata) se
importa sin permiso del titular del derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, el titular de una
marca de fabrica o de comercio, o de una patente). Algunos paises lo permiten, pero otros, no.

Esta figura se encuentra estrechamente vinculada al principio de agotamiento internacional de los
derechos de propiedad intelectual; ello significa, la posibilidad de importar a un pais determinado
una mercancia protegida por un Derecho de Propiedad Intelectual, en momento posterior al que ya
ha sido introducida al mercado de otro pais, en forma legitima.

2 Especie de derecho de propiedad intelectual de categoria sui géneris, consultado el 09.12.2012 en:
http://www.esa.int/About_Us/Industry/Intellectual_Property_Rights/About_semiconductor_product
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mayoria como receptores de DPI, no obstante si tienen otros tipos de DPI de gran
importancia en sus sistemas socioecondémicos, entre los que podemos citar a las
denominaciones de origen como tipo de indicacion geografica y los conocimientos
tradicionales, que por tener una naturaleza sui géneris, no se ha instituido ni
desarrollado un control efectivo sobre los mismos en el comercio internacional,

como si ocurre, para los derechos de propiedad intelectual antes descritos.

Si bien es cierto, existen normas especificas* como la prohibicién de importacién
de bebidas alcohdlicas que tengan la denominacién Pisco, ésta norma abarca sélo
un producto y no un tipo o categoria de DPI que ampliaria los supuestos de

cobertura para la proteccion de otros DPI.

Corresponde por tanto, ampliar la cobertura de eventuales situaciones que permitan
incluir en nuestro procedimiento una mayor gama de DPI que permitan a las
autoridades aduaneras tomar acciones bajo el instrumento de aplicacion de medidas

en frontera para salvaguardar los intereses comerciales nacionales.

Por lo tanto, conforme a la recientisima puesta en vigencia del Acuerdo Comercial
Per(-Unién Europea®, consideramos un acierto el que se haya previsto la
posibilidad de evaluar la aplicacion de medidas en frontera para mercancias que se
sospecha vulneren indicaciones geogréficas protegidas; sin embargo, constituye
también un reto urgente, desarrollar los mecanismos adecuados a nivel interno para

detectar, reprimir y disuadir la comision de este tipo de infracciones.

3 Ley 26426 Ley que prohibe la importacion de bebidas fabricadas en el extranjero que tengan la
denominacion Pisco u otra que incluya esa palabra. Emitida el 04.01.1995

* Articulo 249 Titulo VI relativo a la Propiedad Intelectual y la Aplicacién de medidas en frontera
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/espanol 2012 06/07 prop
iedad intelectual.pdf
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En este sentido resulta muy oportuno el ejemplo de extensién e implementaciéon de
la Union Europea a otras formas de DPI, cuando la Autoridad Aduanera de Bélgica
comisé y destruyd 3,200 botellas de vino espumante de origen Norteamericano que
fue considerada mercancia infractora de DPI, debido a que aludia el término

45

“Champagne indicacion geografica protegida, no obstante el embarque se

encontraba en transito con destino a Nigeria.

Consideramos por tanto, necesario el esfuerzo en un primer momento para
desarrollar la normatividad interna conducente a la proteccion de este tipo de DPIly
en un momento posterior para registrar y brindar informaciéon relevante a las
Administraciones Aduaneras Comunitarias, sobre las denominaciones de origen que
nuestro pais posee (asi como las caracteristicas de seguridad que identifican a un
producto original), para proteger su comercio legitimo, asi como promover el
adiestramiento de los funcionarios aduaneros en coordinacion con los titulares de
estos derechos, en la identificacién y reconocimiento de estos productos, para sobre

todo, evitar riesgos a la salud de los consumidores.

6. REGIMENES ADUANEROS EN LOS QUE SE APLICAN LAS MEDIDAS EN
FRONTERA

En el marco de los ADPIC se establece como norma base la obligacién de la
aplicacion de medidas en frontera en el régimen aduanero de importacién; como
antes referimos es a nivel Comunitario (CAN) que estos regimenes han sido
ampliados ademas a los regimenes aduaneros de Exportacion y de Transito

Aduanero.

s Belgian Customs Agency Destroys Shipment of American Sparkling Wine Mislabeled "Champagne"
(10 de Enero del 2008). Disponible en: http://www.reuters.com/article/2008/01/10/idUS208562+10-
Jan-2008+BW20080110 consultado el 02.05.2013.
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Respecto al régimen aduanero de importacién* no cabe la mayor duda de la
relevancia que tiene para cada economia la deteccion oportuna de mercancia
infractora de DPI que repercuten no sélo en la valoracion aduanera, relevante para
la determinacion correcta de la base imponible a efectos tributarios, respecto a
mercancia legitima cuyo valor es ampliamente superior; sino sobre todo en aspectos

bastante sensibles sobre politicas de seguridad y salud.

Por otra parte respecto al régimen de exportacion®’, si bien éste no se encuentra
sometido a una valoracién escrupulosa toda vez que no esta afecta a ningun tributo,
sin embargo constituyen un ambito en el que nuestros exportadores no son ajenos a
las infracciones de DPI que justifican la aplicacién de medidas en frontera, en virtud

de nuestras obligaciones internacionales.

Respecto al régimen de Transito Aduanero®, corresponde resaltar que la aplicacion
de medidas en frontera en éste régimen eventualmente podria ser mas polémico. En

este punto cabe la siguiente interrogante: ¢Que ocurriria ante el supuesto de

5 Entiéndase Régimen de Importacion para el consumo, Ley General de Aduanas aprobado por
D.Leg. 1053, Articulo 49°: “Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancias al territorio
aduanero para su consumo, luego del pago o garantia segun corresponda, de los derechos
arancelarios y demas impuestos aplicables, asi como el pago de los recargos y multas que hubieren,
y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras.

Las mercancias extranjeras se consideraran nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante.

47 Ley General de Aduanas aprobado por D. Leg. 1053, Articulo 60°.- Exportacion definitiva: Régimen
aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancias nacionales o nacionalizadas
para su uso o consumo definitivo en el exterior.

La exportacion definitiva no esta afecta a ningun tributo.

8 Ley General de Aduanas aprobado por D.Leg. 1053, Articulo 92.- Transito Aduanero: “Régimen
aduanero que permite que las mercancias provenientes del exterior que no hayan sido destinadas sean
transportadas bajo control aduanero, de una aduana a otra, dentro del territorio aduanero, o con destino al
exterior, con suspension del pago de los derechos arancelarios y demas tributos aplicables a la importacion
para el consumo y recargos de corresponder, previa presentacion de garantia y el cumplimiento de los
demas requisitos y condiciones de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.
El transito aduanero interno se efectlia por via maritima, aérea o terrestre de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento en los siguientes casos:

a. Contenedores debidamente precintados;

b. Cuando se trate de mercancias cuyas dimensiones no quepan en un contenedor cerrado;

c. Cuando la mercancia sea debidamente individualizada e identificable. “
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aplicacion de medidas en frontera de una mercancia que si bien es considerada
infractora en el pais de transito, no lo es en el pais de destino?; ante esta aparente
dicotomia podemos afirmar que, al haber sido considerado éste régimen dentro de
los supuestos de aplicacion de medidas en frontera, se ha buscado establecer no
s6lo acciones en los canales de ingreso y de salida de la mercancia sino también
dotar de atribuciones a las administraciones aduaneras para controlar los canales
de distribucién de las mercancias y evitar brindar cualquier espacio o territorio que
facilite el reparto de mercancia considerada infractora en sentido amplio, de esta
manera se propende a que las Administraciones Aduaneras constituyan redes
interconectadas de control y lucha contra la falsificacion y pirateria. Claro esta el
duefio o consignatario de la mercancia tendra la posibilidad, ante la autoridad
competente, de demostrar con evidencia que la mercancia no es propiamente

infractora de un DPI.

No obstante no ser materia de la presente investigacion, lo afirmado es pertinente
para considerar que, respecto a derechos marcarios pueden darse varias
“superposiciones” de derechos en el comercio, en el que marcas similares o incluso
idénticas puedan coexistir en el mercado internacional, toda vez que su proteccion
estara determinada por el principio de territorialidad y registrabilidad, es decir por el
lugar en el que haya sido registrado el signo distintivo, hecho que eventualmente
podria colisionar con la aplicacion de las medidas en frontera en el régimen de

transito aduanero.

Nuestra posicion al respecto, resalta que, con la normatividad sobre la aplicacion de
medidas en frontera, se busca cubrir un extenso ambito de aplicacién para combatir
los efectos nocivos que éstas practicas conllevan, controlar los canales de
distribucién de las mercancias y evitar brindar cualquier espacio o territorio que
facilite el reparto de mercancia infractora; claro estd bajo la consideracion de

infraccion en sentido amplio. De esta manera se propende que las Administraciones
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Aduaneras constituyan redes interconectadas que hagan posible un mejor control

sistematizado en lucha contra la falsificacion y pirateria.

Consideramos que en estos regimenes, el rol de la Administracion Aduanera es
absolutamente relevante para cumplir el objetivo encargado, de esta forma mediante
la aplicacion de un plan estratégico destinado a detectar, disuadir y combatir a los
infractores de DPI podran evitarse los potenciales dafios econdmicos a los titulares
de derechos, pero sobre todo los potenciales dafios a la salud por la falsificacion de
productos farmacéuticos, al medio ambiente como por ejemplo, por el
incumplimiento de normas en los productos que refieran en su etiquetado no
contener sustancias agotadoras de la capa de ozono, pero que las tengan y se
importen o exporten bajo la apariencia de una mercancia de marca renombrada;
asimismo respecto a los regimenes aduaneros de partes de vehiculos de marca
falsificada que tengan alto grado de siniestralidad producto de su informalidad bajo
la apariencia de marcas notorias con altos estandares de calidad y en general un
universo de posibilidades que puedan minimizarse con una buena gestién de riesgo

para combatirlas en un procedimiento eficaz.

Constituye un papel delicado por lo tanto, identificar adecuadamente los origenes de
este tipo de mercancia, si son extranjeros corresponderan las politicas de represion
tanto a la aduana origen como a la de destino, pero si el origen es nacional no sélo
debera plantearse una politica represiva sino sobre todo y en su momento,
disuasiva, ya que al emplearse capacidad laboral, tecnoldgica y organizativa en la
produccién nacional de mercancia infractora de DPI para su comercializacion a nivel
internacional, se debe tomar este fenbmeno no s6lo como un problema sino sobre
todo como una oportunidad para emplazar esa capacidad y redireccionarla hacia los
canales comerciales formales que permitan incrementar nuestra competitividad en
relacion con otras economias identificando adecuadamente el origen empresarial de

sus productores.
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Un ejemplo sensible constituye la industria textii en nuestro pais. ElI mayor
porcentaje de aplicacion de medidas en frontera el pasado afio en el régimen
aduanero de exportacion®® ha sido sobre mercancia consistente en confecciones

textiles y prendas de vestir.

Por ello y dado su caracter sensible, corresponde reflexionar sobre la capacidad
productiva en nuestro sector de manufactura, en el cual, conforme a las cifras
precedentes, se encontraria un sector laboral importante dedicado a actividades
ilicitas destinadas a vulnerar derechos en el comercio internacional; bajo este
panorama es evidente la necesidad de virar el enfoque de este problema para no
sélo velar por la observancia o aplicacion de los Derechos de Propiedad Intelectual,
sino, sobre todo para orientar a los eventuales infractores identificados en el control
aduanero, sobre los grandes beneficios que trae la utilizacion de estos Derechos

como una herramienta competitiva en el comercio, disuadiéndolos a su observancia.

La Propiedad Intelectual y la creacion de una marca para distinguir un producto, qué
duda cabe, generan un gran valor. En el Pera las empresas que falsifican productos
manufacturados en el sector textil, aunque de manera ilicita, en concreto realizan
actividad productiva, el gran perjuicio se manifiesta, en que muchas de estas
acciones corren el riesgo de generar habitualidad, cada vez que menos actores
consideren estas practicas como negativas e ilicitas se generara una conciencia
permisiva a la infraccién; por tanto, corresponde resaltar que mientras mas exista el
habito de producir falsificaciones, menos posibilidad de “existencia sostenible”
tendran los fabricantes de falsificaciones, toda vez que, al falsificar una marca
comercial y aludir un origen empresarial que no es el suyo, menos posibilidad de

subsistencia tendran en el mercando a largo plazo.

* Fuente: reporte interno de gestién SUNAT 2012. En disposicién del autor.
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Planteando el caso peruano, nuestro pais tiene una excelente calidad y produccion
de algodon, por ello muchas confecciones y prendas de vestir que usen este insumo
gozan de prestigio internacional, pero cuando los productores no conocen el valor
de la marca y todos los beneficios que éstas crean alrededor del producto, como la
identificacion de la marca con el origen empresarial, muchos de ellos escogen el
camino facil y falsifican alguna marca notoria, sin advertir que pierden la posibilidad
de repeticion en la compra del consumidor segun el nivel de satisfaccion alcanzado
con el uso del producto, ello sin contar con otros efectos indirectos atribuibles a
factores como la publicidad que pueden generar efectos de arrastre o de imitacion

popular.

En buena cuenta podemos afirmar que no solo a nivel represivo se pueden generar
buenos resultados en la lucha contra la falsificacion y pirateria, sino sobre todo con
politicas y estrategias disuasivas, en las que se promueva o fomente la creacion de
valor a través de la creacion de DPI que aludan un origen real en beneficio de su

titular legitimo.

Por otro lado resulta pertinente referir el comportamiento del consumidor peruano
que se ve reflejado en el numero de incidencias mas frecuentes en el régimen de
importacion de productos falsificados y piratas, los mismos entendemos obedecen a
la oferta y demanda en el mercado de este tipo de productos, que en su mayor
numero han sido verificados productos de ferreteria de distintos tipos, articulos de
tecnologia y entretenimiento, repuestos de uso automotor, asi como confecciones

de temporada y accesorios de vestir.

Igualmente, en todos los casos la suspensidon del proceso de despacho a que se
refiere la normatividad se traducir4 segun los distintos regimenes aduaneros en: la
suspension del levante (régimen de importacion), la autorizacion de embarque

(régimen de exportacién) y la suspension de transito (régimen de transito aduanero)
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CAPITULO VI.- USO, IMPACTO E IMPORTANCIA DE LA APLICACION DE
MEDIDAS EN FRONTERA Y DE LA IMPLEMENTACION DE DE UN
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION PREVIO

Las Intendencias de Aduana en el Perd, han venido desarrollando sistemas de
analisis y gestion de riesgo en distintas materias, para prevenir y reprimir las
infracciones a la ley en materia aduanera y otras; respecto al tema que nos ocupa,
exponemos como muestra los resultados obtenidos en la Intendencia de Aduana
Maritima del Callao, observando que los mas significativos, durante el afio 2009 y
2010, han sido las incautaciones realizadas a mercancia infractora de los derechos

de autor o derechos conexos y de marca.

De este modo, en el afio 2009 la Intendencia de Aduana Maritima del Callao,
convocando al Ministerio PuUblico, ha incautado mercancia infractora a las normas
penales y contra los derechos intelectuales por un valor comercial de US$
2°446,300.00, de los cuales el valor mas significativo ha representado la incautacion
de mercancia infractora de los derechos de autor o conexos y derechos de marca,
cuyo valor comercial asciende a la suma de US$ 1'586,211.00, es decir mas del

50% del total de mercancia infractora.

Asimismo en el afio 2010 se ha incautado mercancia similar por un valor comercial
aproximado de US$ 1°458,685.00, de los cuales el valor méas significativo

nuevamente ha representado la incautacion de mercancia infractora de los derechos
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de autor o conexos y derechos de marca, cuyo valor comercial asciende a la suma
de US$ 865,437.00%.

Conforme a estos datos, se advierte la importancia del control aduanero en materia
de propiedad intelectual, dada la magnitud de mercancia que pretendia ingresar al
circuito econémico nacional. No sélo estas cifras a nivel nacional se muestran
relevantes; segun el ultimo reporte de Junio del 2010 de la Organizacién Mundial de
Aduanas®, la Administracion Aduanera Mexicana ha reportado sus progresos en la
aplicacion de los andlisis de riesgo, basado en informaciones avanzadas para
detectar mercancia pirata y falsificada, de este modo, informan como el mayor
hallazgo hasta la fecha, de 94 contenedores conteniendo 1,053.00 toneladas de
mercancia, cifra que representa mas del 50% de todos los productos pirateados
incautados por la Aduana de México, cifras que han de tenerse muy en cuenta por
que los regimenes a los cuales estaba destinada esta mercancia incluyen la
exportacion definitiva, de ahi que, cualquier resultado positivo en la lucha contra la
pirateria y falsificacién a nivel aduanero, significa un menor riesgo de la afectacion

de derechos protegidos en los paises destinatarios de esta mercancia.

Paradojicamente los intereses de los falsificadores pueden también ser servidos por
una buena observancia y aplicacion de las medidas en frontera para la proteccion
de los DPI. Los consumidores frecuentemente compran mercancias infractoras ya
sea porque: i) Creen que son los productos genuinos deseados o necesarios los que
le son ofrecidos en el mercado, o debido a que i) Saben que estan adquiriendo
productos falsificados pero que son significativamente mas baratos que uno
genuino. Si la confianza del consumidor en el producto genuino se dafia, éste pierde

atraccion para los consumidores.

*% Fuente: SUNAT Informe interno de gestidén 2009 — 2010 disponible con el autor.
> World Customs Organization News. Nro. 62 JUNE 2010. Special Dossier. Pagina 33. Bélgica 2010
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Por lo tanto cada infractor tiene expectativa que los DPI, le sean rigurosamente
aplicadas contra todos los infractores a excepcion de él. De esta manera, la calidad
y el precio del producto original puede mantenerse alta y consecuentemente
también la conveniencia de falsificar y mejorar su produccion para hacerla menos
detectable. Por ello obtendra siempre una diferencia significativa de ingresos entre

sus costos de produccion y las ganancias resultantes del comercio ilicito®.

Claro esta que los infractores de DPI han venido mejorando también sus productos
para evitar que su diferenciacién con las caracteristicas de la mercancia genuina

sea sencilla, por lo que realizan grandes inversiones para sustentar esta ilicitud.

Cabe mencionar que no necesariamente puede considerarse que la falsificacion y
pirateria causan Unicamente perjuicios. Al respecto resulta mas que interesante la
propuesta que al respecto hacen David B. Balkin, Dean A. Shepherd y Julio De
Castro®, quienes analizan la pérdida de ventas de productos originales como
consecuencia de la produccién, exportacién/importacion y posterior venta interna de
mercancia infractora, desde la perspectiva del segmento poblacional que los

compra.

Estos autores, mencionan como premisa fundamental que las ventas de productos
pirateados reducen directamente la venta de copias legales del producto. Sin
embargo, esta suposicién suma cero sélo puede hacerse si los compradores de
productos pirateados y legales provienen de la misma poblacion de posibles

compradores y usuarios del producto. Si los compradores de productos legales y

> Phillips, Jeremy, “Intellectual Property: Borders and Crossroads: An Overview of the issues” en
Enforcement of Intellectual Property Rights through border measures, Second Edition. OXFORD
University Press, 2012. Pag. 1086.

>* David B. Balkin, Dean A. Shepherd, Julio De Castro, en Piracy as Strategy? A reexamination of
product piracy. IE Working Paper WP 08/04, 30/03/2004 Pag. 5
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piratas provienen de poblaciones diferentes, entonces no se puede considerar todas

las copias piratas como pérdida de ventas.

El autor concluye que no obstante la doctrina sobre pirateria hace énfasis en las
desventajas, los potenciales beneficios de la pirateria pueden ser variados bajo el
lente del andlisis econémico y de la administracion estratégica para proveer una
perspectiva balanceada de ambos, los costos y beneficios del producto pirata, en
términos de efectos de red, efectos de arrastre y conducta de rebafio (implantacion
de un derecho de autor como software que por distintas circunstancias vaya a ser
imitado por otros consumidores) en las que se podra encontrar que en algunas
situaciones especificas los costos de la pirateria superan los beneficios y otras

situaciones en que los beneficios son mayores que los costos.

Dentro de los beneficios referidos consideramos a la implantacion de versiones de
software, sistemas o0 juegos que generan dependencia de sus actualizaciones
posteriores; por tanto inicialmente podria ser conveniente para los titulares de DPI
gue no se aplique un adecuado control de la pirateria de sus productos, para que
una vez implantados y diseminados exista un nimero significativo de usuarios que
deban actualizar el software, sistema o juego para continuar usandolo; es en este
momento que seria conveniente fortalecer y utilizar los mecanismos de aplicacion

de medidas en frontera, para re direccionar el derecho exclusivo que le asiste.

Otra consecuencia de esta deficiente asociaciéon Aduana-Empresa se manifiesta en
las infimas cifras de inicio del procedimiento a solicitud de parte®. Desde su entrada
en vigencia, la aplicacion de estas medidas en el Perq, se han venido ejerciendo a
iniciativa de la Administracion Aduanera casi en la totalidad de los casos como

acciones ex oficio, en contraste con la poca o casi nula iniciativa de parte.

>* Informes de Gestion Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria - SUNAT
2010-2011y 2012, acceso a través del autor.
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Si bien el actuar de oficio de la Administracion Aduanera sélo se ejercita en los
casos en los que existen evidencias notorias y manifiestas de falsificacion o
pirateria, irroga un costo para el Estado, el mismo que debe estar reservado
preferentemente para los casos en los que puedan verse comprometidos aspectos
sensibles de seguridad y salud de los consumidores. Asimismo, no obstante se
exime de toda responsabilidad a la Administracibn Aduanera interviniente por las
actuaciones conforme a la Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto
Legislativo 1092, debe evitarse cualquier posibilidad de solicitudes de
indemnizaciones en virtud a las eventuales normas de responsabilidad civil que

puedan invocarse.

Consideramos que la falta de solicitudes de parte, del procedimiento bajo andlisis,
obedece a factores como: las eventuales dificultades y restricciones para obtener
informacién oportuna por los titulares de DPI y sus representantes, antes™ de la
solicitud de una mercancia a los regimenes aduaneros de importacion, exportacion
o transito mediante la numeracion de una Declaracion Aduanera de Mercancias
(DAM).

En este contexto proponemos el establecimiento obligatorio de un procedimiento de
identificacion previa en el que se requiera la participacion del titular del derecho y
del importador o de sus representantes, para la verificacion fisica y conjunta de la

mercancia que la administracion aduanera inicialmente haya considerado

>> En concreto, esta informacion podria eventualmente ser investigada por distintos medios, desde
un manejo adecuado de mdédulos informaticos de consulta del tipo de mercancias que los operadores
de comercio exterior manifiestan que ingresa o sale del pais, a disposicidn de los usuarios mediante
la pagina web de la Administracién Aduanera Peruana, disponibles en
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informao/romamenu.htm, para el manifiesto de carga,
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informao/romcmenu.htm para manifiesto Courier, y
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/consultas/manifiesto-eer.html, manifiesto de Envio
de Entrega Rdpida (EER), hasta los mddulos de manifiesto de carga de otras Administraciones
Aduaneras.
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sospechosa, a fin de confirmar tales sospechas, toda vez que el titular del derecho
tendrd mayores conocimientos especificos respecto del signo de su propiedad y por
lo tanto una posibilidad bastante improbable de error, 0 en todo caso esa
probabilidad podr4 asumirla directamente al disuadirsele con esta accién de realizar
la solicitud de aplicacion de medidas en frontera (de parte) con la entrega de una
garantia o fianza por el eventual perjuicio al operador de comercio exterior,

resultante de actuaciones erréneas.

Esta etapa previa estard destinada a tomar las siguientes acciones: iniciar los
procedimientos de identificacion a fin de determinar su naturaleza y nivel de
infraccion de DPI o si en esta actuacion pueden identificarse delitos, la obtencion y
presentacion ante la Administracién Aduanera de evidencia y opiniones tanto del
titular del derecho como del importador, asi como una eventual aceptacion de la
infraccion por parte del importador o exportador que abrevie la determinacion de la

situacion definitiva de la mercancia asi como su disposicion.

Por tanto, consideramos que este procedimiento de identificaciébn previa, ante la
evidencia de infracciones contra derechos marcarios o derechos de autor y conexos,
deba ser exigido como condicion de aplicacion de medidas en frontera y la
consecuente suspension del proceso de despacho aduanero; ello entendiendo, que
el DPI tenga que ser probado, y que en el caso de los derechos de autor o derechos
afines, se presente ademas evidencia suficiente que explique cuando comenzoé el

derecho y su propiedad®®.

El procedimiento propuesto no solo permitiria acrecentar los niveles de asertividad y

minimizar los riesgos de resarcir gastos y eventuales dafios de su aplicacién

*® Procedimiento también exigido por la Administracion Aduanera Japonesa, conforme se advierte de
la informacién solicitada a través de su portal institucional: Documents Required in Application for
Suspension, en  http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b 003 e.htm (consultado el
16.06.2013)
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errénea, sino también, relevar informacién sobre rutas, modalidades de falsificacion,
infractores, distribuidores y otros datos que no podrian ser recogidos y entendidos
Unicamente de actuaciones en las que participen los funcionarios de la
Administracion Aduanera sino que se verian enriquecidos en gran medida por la
informacién que eventualmente puedan compartir los usuarios. De este modo
ademas de confirmarse las sospechas iniciales de infracciones de DPI se
incorporaria la experiencia recogida en ambos ambitos, tanto de autoridades como

de operadores de comercio exterior.

CAPITULO V.- LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN LA LEGISLACION
COMPARADA.

Para ver el nivel de desarrollo de nuestro sistema en relaciébn con otros paises,
consideramos oportuno mencionar un sistema de nuestra region y dado que ya
fueron mencionados en el desarrollo del trabajo otros sistemas como el de la Unién

Europea, presentaremos el resumen de un sistema asiatico.

1. Las medidas en frontera en el modelo Chileno.

El Estado Chileno, ha regulado desde el afio 2003 el tema de Observancia de los
DPI a través de la aplicacion de medidas en frontera, mediante la Ley 19.912
publicada en su diario oficial el 04.11.2003, bajo la denominacién de Ley que
adecua legislacion que indica conforme a los Acuerdos de la Organizacion Mundial

del Comercio (OMC) suscritos por Chile.
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El sistema de ese pais regula este procedimiento en 13 articulos del Titulo Il de la
norma antes indicada en la que se sefialan dos tipos de Derechos de Propiedad
Intelectual bajo proteccion; sin embargo abarca en el primero una amplia referencia
a Derechos Industriales (que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y
57)

modelos industriales e indicaciones geograficas de procedencia para

posteriormente afiadir los Derechos de Autor y Conexos.

Asimismo no obstante califica que el objetivo de este conjunto de medidas es la
suspension del despacho de mercancias, sefiala que el despacho comprende
cualquier tipo de gestiones, tramites y demas operaciones que se realicen ante la
autoridad aduanera de ese pais, en relacion a las destinaciones aduaneras; sin

precisar de manera taxativa las destinaciones a las que se refiere especificamente.

A diferencia del modelo peruano, el sistema de éste pais dispone también que la
entidad competente para conocer la solicitud de suspension del despacho, sea la
autoridad judicial (juez de letras en lo Civil) y que la Resolucion por la que ordene
suspender el despacho de mercancias, se haga extensiva por la Aduana receptora

de la orden judicial a todas las Aduanas del pais.

De este modo advertimos que el tramite de aplicacién de medidas en frontera en el
modelo chileno tiene una inclinacion hacia su judicializacion, circunstancia distinta
en el sistema peruano en el cual la preponderancia esta dirigida al uso de los
mecanismos en via administrativa en una complementacion de funciones de la
Administracion Aduanera y la entidad competente en materia de Proteccion de
Propiedad Intelectual, mecanismo que consideramos constituye mas versétil y de
mayor celeridad que el judicial, dada la congestion de éste Ultimo en su carga

procesal.

>’ Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), definiciones http://www.wipo.int/about-
ip/es/. Consultado el 03.05.2013
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En conclusién, lo digno de resaltar en el modelo Chileno y que podriamos
considerar como util, es que abarca conceptos mas amplios tanto en numero de
regimenes y trdmites aduaneros, como en tipos de DPI, por tanto consideramos que
al ser mas genérico, su modelo puede eventualmente abarcar y adaptarse a mas
supuestos de hecho; claro esta sin que ello genere la obligacién de una extension
de aplicaciébn de estas medidas a DPI sofisticados como en el caso hingaro
(semiconductor topographies), antes referido, toda vez que, dada nuestra realidad
juridica, econdmica y comercial aun su proteccién no seria viable. Ello no obsta sin
embargo a que no sean incorporados en futuras implementaciones de nuestra
norma, en la medida que se faciliten los recursos necesarios para su adecuada

proteccién.

Sobre los aspectos a mejorar se encuentra el referido a la presente investigacion,
esto es, que el modelo Chileno también carece de un procedimiento obligatorio de
identificacion previa, hecho que como proponemos mejoraria la asertividad en sus
actuaciones y sobre todo que el mayor numero de aplicacion de medidas en frontera

sea a solicitud de parte, conforme fue disefiado.

2. Medidas en frontera en el modelo Japonés

Consideramos que el modelo japonés de medidas en frontera es uno de los mas
completos y versatiles a nivel internacional, tiene como norma principal la Ley

Aduanera Nro. 61 (Customs Act Nro. 61)*® mediante la cual controla y combate las

*8 Customs Act (Act No.61 of April 2, 1954, as last amended by Act No. 13 of March 31, 2010)
consultado en http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7002 el 08.12.2012
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mercancias que vulneran DPI en el comercio transfronterizo, abarcando cualquier
tipo de DPI e incluso de mercancia vinculada a temas de Derecho de la

Competencia.

En este sentido, prevé taxativamente no solo la prohibicién de la exportacion,
importacion y transito de mercancias que vulneran DPI (articulos 69-2, 69-11,30 y
65-3 de la norma referida), sino ademas infracciones que se enmarquen dentro de la

Ley de Prevencion contra actos de Competencia Desleal.

Entre los documentos requeridos para la solicitud de la suspension del proceso de
despacho se exige la evidencia Prima facie de la infraccién del DPI constituida por
fotografias, muestras y otros elementos idoneos a fin de distinguir las supuestas

mercancias infractoras de las genuinas.

Este sistema prevé ademas que, ante la eventual dificultad para determinar si una
mercancia infringe o no un DPI de especial analisis, la Autoridad Aduanera pueda
designar un grupo de tres asesores con suficientes conocimientos y experiencia en
la materia de entre un grupo de 37 candidatos (abogados, investigadores,
académicos y otros)* para recabar su opinién y en base a ello tomar una decision

final.

De esta forma, el modelo resguarda a nuestro entender uno de los principales
activos gue tiene ese pais: la investigacion y el conocimiento, por ello, ademas de
los tipos béasicos de DPI, cubre una gama de eventuales infracciones que van desde
patentes, modelos de utilidad, disefio industrial hasta obtenciones vegetales y

circuitos integrados.

> Japan Customes, Intellectual Property Rignts Enforcement, disponible en
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/h 18c-flo e.htm consultado el 12.05.2013.
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Consideramos que seria ventajoso incorporar al modelo peruano un procedimiento
especifico de identificacion previa como el establecido en el modelo japonés; el
mismo que conlleva una serie de ventajas practicas para los intervinientes, siendo
las mas significativas la participacion del titular de la marca, el importador y la
autoridad aduanera en la inspeccion directa de la mercancia, asi como la facultad
que tiene el solicitante de la aplicacion de medidas en frontera de realizar el
"examen de muestra" que puede consistir desde un analisis superficial hasta un
eventual desmantelamiento de la muestra para descubrir pruebas sobre su

falsificacion.

Por otro lado, y a propésito de los modelos antes descritos, entendemos en lineas
generales que es conveniente en el modelo peruano, ampliar los tipos de DPI bajo
proteccion, pero paulatinamente y teniendo en cuenta los niveles de sofisticacion
gue éstos conllevan, en armonia con nuestra realidad juridica, comercial y
econdmica (por ejemplo no seria recomendable incorporar las infracciones por actos

de Competencia Desleal, dado nuestro sistema).

A MANERA DE CONCLUSIONES

Los Derechos de Propiedad Intelectual han sido tratados en el ambito aduanero
desde una perspectiva diferente, en un primer momento han sido exclusivamente
relacionados con la valoracion aduanera y el control su inclusion en el valor
declarado; sin embargo, y sin perjuicio de su tratamiento anterior, la perspectiva
mas relevante hoy en dia consiste en observar su cumplimiento y aplicar las
medidas en frontera necesarias para reprimir la proliferacion de toda la industria que

genera la falsificacion y pirateria (fabricantes, transportistas, distribuidores,
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publicidad y ventas por internet, etc.) y evitar sus efectos nocivos como la
habitualidad y permisibilidad de ilicitud, los eventuales dafios a la salud y seguridad,
la generacion de empleo en condiciones insalubres y perjudiciales, el desincentivo a
la creacién e inversion en investigacion. Ello sin dejar al mismo tiempo de facilitar el

comercio legitimo.

Se requiere perfeccionar el procedimiento por el que se aplican las medidas en
frontera para la proteccion de los DPI, de forma tal que se corrijan las deficiencias
actuales y se dote a la Administracion Aduanera, a los Titulares de Derechos y a los
Operadores de Comercio Exterior de mecanismos mas eficaces y equitativos. En
este contexto nos reafiirmamos en la necesidad de la implementacion de un
procedimiento previo en el que el actor principal sea el Titular del DPI, quien tendra

la labor principal de identificar las mercancias infractoras.

Consideramos que con este procedimiento de identificacién previa de la mercancia
presuntamente infractora, de manera directa, se permitird un mejor traslado de
informacion, experiencia y conocimiento tanto de la Administracion Aduanera a los
privados como en sentido inverso; asimismo el usuario podra tener mejores
elementos que incrementen sus niveles de certeza, para asumir los costos y riesgos
de solicitar la suspension del proceso de despacho aduanero ante los eventuales

perjuicios que esta accion genere a los operadores de comercio exterior.

En esta misma linea, resulta necesaria la modificacidon de la normatividad peruana
de aplicacion de medidas en frontera para la proteccién de los DPI tales como el D.
Leg. 1092 y su Reglamento aprobado por D.S.003-2009-EF, a fin de que se incluya
la obligatoriedad del titular del derecho o su representante en el pais de proveer
informacién relevante al momento de inscribirse en el Registro Voluntario de la
Administracion Aduanera, respecto a las caracteristicas de la mercancia en las que

se detallen aspectos relevantes por las que se reconozcan como legitimas, para las
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mercancias que se encuentren asociadas a temas de salud y seguridad publica.
Solo asi se asegurara un procedimiento efectivo en la lucha contra la falsificaciéon y

pirateria en estas areas.

En este contexto debemos destacar la importancia de proveer, por parte de los
privados a la Administracion Aduanera, de informacion suficiente y relevante sobre
las mercancias que comercializan y los DPI que protegen, evitando una repeticion
del Registro realizado ante la autoridad competente (INDECOPI), y brindando las
caracteristicas mas importantes que tiene una mercancia legitima, datos que hasta
el momento no vienen siendo proporcionados al momento del solicitar el registro
voluntario ante la Autoridad Aduanera en nuestro pais. Con la obligatoriedad de
dicha descripcion para el registro se aseguraria una mayor eficacia en la deteccion y

represion de las infracciones contra los DPI.

Asimismo el problema de la falsificacién y la pirateria no sélo corresponde a una
institucién, hay operadores econémicos publicos e instituciones involucradas. Para
poner fin al problema de la falsificacién y la pirateria que abarca grandes cifras a
nivel mundial, las administraciones aduaneras vienen coordinando alianzas
intersectoriales y asociaciones publico-privadas como nuevas iniciativas para
identificar el mejor rol que puede desarrollar cada participante para aprovechar la

informacion que administra.

Consideramos finalmente un acierto en la redaccion del texto del articulo 249 del
Acuerdo Comercial de nuestro pais con la Union Europea, al no desarrollar las
importaciones paralelas, y haber establecido que no habra obligacién de aplicar el
procedimiento de medidas en frontera a las importaciones de mercancias puestas
en el mercado en otro pais por el titular del derecho o con su consentimiento. Queda
asi definido que mediante este procedimiento en nuestro pais so6lo se reprimen

conductas que vulneran DPI de mercancias puestas legitimamente en el mercado.
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