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INTRODUCCION

La medida en frontera es un mecanismo de proteccion de derechos de propiedad
intelectual, cuya aplicacion es responsabilidad de la autoridad aduanera en coordinacion
con la autoridad de propiedad intelectual segun la normativa de la jurisdiccion en donde se
aplique. En este tipo de procedimientos, las autoridades acttan de oficio o a peticion de
parte, teniendo como objeto evitar las operaciones de comercio exterior (importacion,
exportacion, transito) que involucren productos que vulneren los derechos de propiedad
intelectual, especificamente en lo referido a falsificacion y pirateria. En los ultimos afios,
se ha incrementado la aplicacion y efectividad de este procedimiento juridico en nuestro
pais. Sin embargo, aun se conservan importantes falencias que merecen ser analizadas y

contrarrestadas con propuestas que son parte de esta investigacion.

El origen de lo que hoy conocemos como medida en frontera, se encuentra en el Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, norma madre de todo el conjunto

juridico bajo el cual se rige la préactica legal en esta rama del Derecho.

Por otro lado, la norma mas reciente e importante que establece procesos claros sobre las
medidas en frontera, es el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio, el Anexo 1C de la Organizacion Mundial del Comercio. Esta norma que
busca propugnar la estricta observancia de los derechos sobre propiedades intelectuales,
hace hincapié en estos y otros procedimientos que permiten detener y sancionar las
conductas infractoras, incluso, en el origen de los productos que usan ilegalmente signos

distintivos u otros derechos de propiedad intelectual.

Esta investigacion se sustenta en la necesidad de buscar parametros claros sobre esta
interesante actividad de la administracion publica y especificamente del érgano encargado
de la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Asi mismo, esta investigacion
encuentra su justificacion, en la necesidad de realizar un analisis pormenorizado de como

ha funcionado el sistema de medidas en frontera ecuatoriano, en los Gltimos afios, asi como



el nivel de su eficiencia y los diversos problemas que enfrenta, especialmente en aspectos
operativos, derivados de los presupuestos de las normas juridicas y de las falencias

logisticas y humanas.

Por Gltimo, éste andlisis sobre el sistema ecuatoriano de medidas en frontera en sede
administrativa, origind tres propuestas operativas que podrian promover el mejoramiento

de estos procesos, en pro de la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

El objeto del estudio propuesto es el mecanismo administrativo-juridico (medida en
frontera), mediante el cual el Estado Ecuatoriano a través de los érganos competentes
protege los derechos de propiedad intelectual en el dmbito del comercio exterior y
especificamente en las importaciones de bienes al momento de ingresar al pais (por
puertos, aeropuertos y sitios de frontera) a fin de que estos no vulneren derechos,

especialmente los relacionados con signos distintivos renombrados.

De la misma manera, se ha evaluado la aplicacion del Derecho de Propiedad Intelectual en
el Ecuador, respecto de la medida en frontera y se ha propuesto las reformar operativas que
se consideran oportunas en base a los datos arrojados por la investigacion, para lograr un

marco juridico mas eficiente.

Adicionalmente, esta investigacion ha determinado cuéles son las fortalezas y falencias
del sistema de medidas en frontera ecuatoriano, estableciendo cual ha sido el nivel de
aceptacion de la medida por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual que

son afectados por la falsificacion y pirateria, conexo siempre a su nivel de efectividad.

Por altimo, se han establecido y propuesto las acciones que las autoridades administrativas,
los titulares de derechos de propiedad intelectual y los apoderados de propiedades
intelectuales, deberian tomar a fin de fortalecer el sistema de medidas en frontera
ecuatoriano que son de competencia del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la

Propiedad Intelectual y de Aduana del Ecuador.

Para esta investigacion se contd con diversas fuentes de informacién cuyo principal
objetivo fue obtener diversificacion de opiniones y abundante casuistica. Evidentemente la
primera fuente fue la normativa mencionada anteriormente. También se recurrid a la
legislacion de otros paises, especialmente la proveniente de México y Paraguay en lo
correspondiente al planteamiento de proyectos practicos. Asi mismo, la busqueda de

informacion se basd en documentos originados en congresos y seminarios de Propiedad



Intelectual asi como en publicaciones extranjeras especializadas tales como IP Review,
Intellectual Property Law Review, Intellectual Property Today, y en opiniones compartidas
con otros profesionales de la propiedad intelectual, a través de los grupos de discusion de
la red social Linkedin. Por ultimo, se recurri6 a las resoluciones emitidas por la Presidencia
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual respecto de la ratificacién o no de las
medidas en frontera y a las emitidas por el Consejo Directivo de la misma institucion, en la
regulacién de las actividades de peritos y otros aspectos relacionados con la medida en

frontera.

Para el presente trabajo se uso la investigacién documental y de intercambio de opiniones,
originada en aportes internacionales de contactos del autor, pues la bibliografia sobre el
tema es realmente escasa. Este analisis versa sobre casos, experiencias en otras
legislaciones (derecho comparado) y asimilacion de practicas externas que puedan ser
aplicables a la realidad y capacidad operativa nacionales. También se basa ampliamente en
la experiencia pre profesional del autor (alrededor de 4 afios en la practica exclusiva de

procedimientos de propiedad intelectual).

Este trabajo se ha estructurado en tres capitulos. El primer capitulo analiza todas las
regulaciones legales que establecen las reglas y procedimientos bajo los cuales se ejecutan
las medidas en frontera incluyendo el ADPIC, la Decision Andina 486 y la Ley de
Propiedad Intelectual. Asi mismo se analiza la operatividad de la medida en frontera y los
procedimientos aduaneros existentes en el pais incluyendo la aplicacion de “perfiles de

riesgo” para determinar la posible ilegalidad de una mercaderia.

El segundo capitulo analiza las falencias y debilidades del sistema ecuatoriano de medidas
en frontera desde varios ambitos. El primero, se refiere a la carencia de informacion en
Aduana sobre derechos de propiedad intelectual. El segundo, se refiere a las restricciones
operativas y logisticas que tiene la aplicacion de la medida, analizados en funcion de la
primera variable planteada. El tercer tema se refiere a las restricciones operativas en el
campo humano, especialmente en la carencia de expertos técnicos en el area que puedan
fundamentar adecuadamente la medida en frontera y proveer de suficientes elementos de
conviccion a la autoridad administrativa. Para finalizar, se hace una revision de tres casos
de medidas en frontera ya finalizados con los cuales se busca ilustrar detalladamente las

falencias y problemas analizados en esta investigacion.



El tercer capitulo presenta el disefio de varias propuestas que podrian ser implementadas
para el mejoramiento de las falencias analizadas en el capitulo anterior a fin de fortalecer
su operatividad y optimizar sus resultados. La primera propuesta es relativa a un plan de
capacitacion de peritos de propiedad industrial con especial énfasis en el cotejo de
productos dubitados y cuestionados en medidas en frontera, plan que estd conexo a lo
dispuesto en la resolucion CD-IEPI-10-01 que reglamenta la acreditacion y obligatoriedad
de capacitacion de los peritos acreditados en propiedad intelectual. La segunda parte de
este capitulo trata una resefia de los avances de México y Paraguay en la proteccion de
activos de propiedad intelectual contra pirateria y falsificacién en Aduana a través de un
sistema de registro de marca en puerto, monitoreo y notificacion inmediata asi como su
aplicabilidad al medio ecuatoriano. Por ultimo, como la parte mas importante de este
capitulo se presenta un proyecto piloto de creacion de una oficina especializada del IEPI en
el primer Distrito Aduanero en el Puerto de Guayaquil para la provision de datos de activos
de propiedad intelectual registrados en el pais y de soporte técnico para las actividades de

proteccion de derechos de propiedad intelectual en Aduana (medidas en frontera).



Capitulo |

1. Normas aplicables y detalle de procedimientos sobre las medidas en

frontera

1.1.El Acuerdo sobre los ADPIC, Las Decisiones 486, 574 de la
Comunidad Andina y la Ley de la Propiedad Intelectual como
marco normativo que contempla mecanismos para impedir y

sancionar la violacion de derechos de propiedad intelectual.

1.1.1. Acuerdo sobre los aspectos de la Propiedad Intelectual,
relacionados con el Comercio.
La normativa que regula el ejercicio y proteccion de los derechos de propiedad intelectual

en la region andina, y por ende, en nuestro pais, tienen su base en el Convenio de Paris

para la proteccion de la Propiedad Industrial®. Asi mismo, en base a este Convenio, se han

! “Este es el Rey de los convenios sobre Propiedad Intelectual. Desde su creacion en Paris y a
través de sus 16 afios de existencia, ha sido revisado, o enmendado siete veces. Ecuador lo adopto
adhiriéndose al Acta de Estocolmo de 1967 y es ley de la Republica desde el 29 de julio de 1999,
fecha en que se promulgé en el Registro Oficial nimero 224” Tomado de GUERRERO
VILLAGOMEZ, César (compilador). Tratados sobre Propiedad Industrial, Tomo I. Pagina

s/n. Primera edicion. Marzo de 2009. Quito-Ecuador. Publicado a propoésito de la reunion

anual de la Asociacion Interamericana de la Propiedad Intelectual, celebrada en Quito, en 2009.
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disefiado las normas contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio.?

Este Acuerdo regula distintos aspectos relacionados con la observancia y proteccion de las
propiedades intelectuales y, en concordancia con el articulo 9 del Convenio de Paris,
establece la medida en frontera como un procedimiento mediante el cual, la autoridad
nacional competente, de oficio o a peticion de parte, realiza el aforo de mercaderias de
importacion o exportacion en base a “perfiles de riesgo”, para evitar violaciones de
derechos de propiedad intelectual. Estas disposiciones se encuentran establecidas en los
articulos 51 al 60 de los ADPIC.

En términos de la Organizacién Mundial de Comercio, remitiéndose a la parte pertinente
del Acuerdo ya sefialado, se establece el proceso de “Suspension del Despacho de Aduana”
como una obligacion de los paises miembros de la OMC, quienes deben establecer en sus
legislaciones nacionales y regionales, procedimientos judiciales o administrativos validos
que permitan al titular de un derecho sobre propiedades intelectuales, precautelar dichos
derechos cuando se sospeche, con legitimo interés y debida motivacion, la existencia de

operaciones de comercio exterior que puedan violentarlos.

Las medidas en frontera se encuentran normadas en la Parte 11, Seccion 1V del acuerdo
sobre los ADPIC, en los articulos comprendidos entre 51 y 60. Asi, el articulo 50 de esta
seccidn establece el fundamento de la norma al referirse a la Suspension del Despacho de
Aduana. Se dispone que los miembros de la Organizacion Mundial de Comercio deban
establecer mecanismos que permitan al titular legitimo de un derecho de propiedad
intelectual, solicitar la suspension del transito y despacho de mercaderias que se presuman
puedan infringir esos derechos. Segln cada jurisdiccidn, esta peticion debe presentarse en

la via judicial o administrativa.

Esta norma también establece excepciones para la aplicacion del procedimiento, en

referencia a las importaciones puestas en el mercado extranjero por el titular de un derecho

2 El Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los pocos tratados que no es administrado por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, la OMPI tiene un convenio con la
OMC a fin de apoyarse mutuamente en la aplicacion del convenio. EI Acuerdo de la Organizacion
Mundial de Comercio, establece como Anexo 1C a dicho instrumento. EI Congreso Ecuatoriano

aprobo el Protocolo de Adhesion el 21 de diciembre de 1995.
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0 con su consentimiento, a través de un tercero, con el fin de evitar que a través de esas
medidas se frenen las importaciones paralelas. La medida en frontera no aplica entonces en
caso de importaciones paralelas ya que los productos que son parte de estas operaciones de
comercio exterior son, por regla general, originales permitiendo una libre competencia
entre importadores, siempre y cuando no exista violacion de derechos de propiedad

intelectual.

Por tanto, el acuerdo sobre los ADPIC tiene como objeto permitir intervenciones judiciales
0 administrativas que eviten al maximo los efectos econémicos y juridicos negativos que
se derivan de una infraccion de derechos de propiedad intelectual, principalmente, cuando
la mercancia aun no se ha puesto en circulacion en el pais destino, aunque también puedan
darse casos de medida en frontera incluso en el pais origen, evitando la exportacion de

dichos productos.

La norma ha establecido como presupuesto el hecho de que los infractores preparan sus
mercancias en un pais distinto al que seran destinadas. Por esta razon, el acuerdo sobre los
ADPIC regula ciertas medidas cautelares y asigna la responsabilidad de su aplicacion a las

Aduanas y las autoridades de propiedad intelectual.

% «Por importacién paralela se hace referencia a la importacién de productos fuera de los canales de
distribucién negociado s contractualmente por el fabricante. Como el fabricante/titular de derechos
de propiedad intelectual no posee una conexién contractual con la parte que efectla la importacién
paralela, a veces se describe a los productos importados como "productos del mercado gris", lo cual
de hecho puede inducir a engafio, puesto que los productos como tales son originales, mientras que
los canales de distribucion no estdn controlados por el fabricante/titular de los derechos de
propiedad intelectual. Basandose en el derecho de importacién que un derecho de propiedad
intelectual confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este Gltimo se oponga a dicha
importacion con el fin de mantener mercados independientes. No obstante, si la comercializacion
del producto en el extranjero por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su
consentimiento, da lugar al agotamiento del derecho de propiedad intelectual en el &mbito nacional,
también se produce el agotamiento del derecho de importacién y, por consiguiente, no puede

recurrirse a dicho derecho para impedir la importacion paralela”

Informacion disponible en

http://www.wipo.int/sme/es/ip business/export/international exhaustion.htm en base al criterio de

blisqueda “importacion paralela” Consultado el 18 de junio de 2010.


http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm

Como se ha analizado, el Acuerdo en mencion establece las pautas bajo las cuales cada
jurisdiccion adecua las medidas en frontera en relacién a su realidad nacional y a capacidad
operativa. Es factor comdn entre las administraciones aduaneras, que el procedimiento se
inicie de oficio, pudiendo también hacerlo a peticién de parte. Cuando se lo hace a peticion
de parte, el peticionario debe describir con suficiencia las mercaderias y acreditar la
titularidad de los derechos infringidos asi como aportar los suficientes elementos
probatorios que sirvan como elementos de conviccion respecto de grave presuncion de
infraccion de propiedad intelectual. También se podra exigir una fianza o garantia para
precautelar el derecho a la defensa del presunto infractor y prevenir abusos o dafios a quien

es propietario de la mercancia cuestionada.

De todo el procedimiento analizado, se colige que el objetivo principal de la medida en
frontera es suspender el egreso aduanero de las mercancias que eventualmente puedan
suponer una violacion de derechos de propiedad intelectual. Ahora, en el caso de que la
solicitud de suspension resultare infructuosa o infundada, el importador o propietario

afectado adquiere el derecho de solicitar una adecuada indemnizacion.

En base lo dispuesto en esta norma, las administraciones deben procurar a los titulares de
un derecho presuntamente infringido, la posibilidad de inspeccionar las mercaderias con el

fin de tener elementos de juicio suficientes para interponer sus reclamaciones.

Dependiendo de la jurisdiccion en donde se aplique el Acuerdo, ademas de la facultad de
retencion de la mercaderia, también se pueden adoptar otras medidas cuyo objetivo es
restringir el acceso al comercio de las mercancias que puedan infringir derechos de
propiedad intelectual, asi como de los medios de produccion de dichas mercancias y sus
mecanismos de publicidad. En muchos casos, luego de comprobada la infraccion, se toma
una muestra de los productos infractores y medios de infraccién para proceder a la

eliminacién de todo lo demas.

Dentro de éste marco, se prevén dos presupuestos que desencadenan la suspension del
despacho de Aduana de las mercancias presuntamente infractoras de derechos de

propiedad intelectual:



1. Falsificacion: “entendiéndose con ello todo tipo de mercancia que consista en la
mera reproduccion de un signo distintivo, que suprima una parte o0 uno de sus
elementos o que altere cualquier de los elementos grdficos o denominativos”™ 4

2. Pirateria: entendiéndose con ello “mercancias que lesionen el derecho de autor:
copias hechas sin el consentimiento del titular o de una persona debidamente

autorizada por él en el pais de produccion. °

En el marco de esta norma internacional, los paises suscriptores han establecido el
compromiso de fomentar regulaciones internas para promover la observancia de derechos
de propiedad intelectual en base a criterios de justicia y equidad, especialmente en lo
relacionado a operaciones de comercio exterior. Para ello, se han establecido ciertas

condiciones referentes a:

1. Conveniencia de los plazos procesales para pronunciamiento de las partes y de la

autoridad nacional correspondiente.

2. Decisiones absolutorias o ratificatorias de medida en frontera debidamente
motivadas en hecho y en derecho, respetando los derechos al debido proceso, libre

acceso a la informacidn y peticion y que estén fundamentadas.

3. Acceso a recursos para la revision de la decision de la autoridad correspondiente,

en sede administrativa y judicial a fin de satisfacer el principio de doble instancia. °

% «Segln la definicion de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), un producto farmacéutico
falsificado es aquél que ha sido deliberada y fraudulentamente mal rotulado en relacién con su
identidad o su procedencia. La falsificacion puede aplicarse tanto a productos de marca como a
productos genéricos. Entre los productos falsificados pueden figurar productos que contengan los
ingredientes correctos o ingredientes equivocados, productos sin ingredientes activos, con una

cantidad insuficiente de ingredientes activos o con un envase falsificado”

Informacién disponible en http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/05/article_0011.html bajo

el articulo titulado “;Qué puede hacer la tecnologia en la lucha contra las falsificaciones?” de Jean-
Marc Bobee. Consultado el 20 de junio de 2010.

® Secretaria General de la Comunidad Andina. Medidas en Frontera sobre propiedad intelectual.

Lima, Biblioteca Nacional de Peru. Primera edicion, 2007. Pagina 17


http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/05/article_0011.html

Todo lo anteriormente sefialado, que proviene de los principios béasicos del derecho
procesal, busca lograr un justo equilibrio entre las partes involucradas en los procesos de
observancia de derechos de propiedad intelectual y especialmente en la medida en frontera,
cuyas especiales caracteristicas ponen al Estado en un papel preponderante como obligado
a proteger los derechos mencionados. El equilibrio pretendido se expresa en el hecho de
que los titulares de propiedades intelectuales tengan a su disposicién un mecanismo eficaz
para el manejo y respeto de sus derechos, a la vez que los actores del comercio exterior no
encuentren en la medida en frontera obstaculos para el comercio legitimo ni se den usos

abusos de este recurso legal.

El Acuerdo establece una clara distincidn entre las actividades infractoras en general que
son susceptibles de acciones administrativas y judiciales comunes, con la falsificacion y la
pirateria para las cuales deben preverse procedimientos especificos, tales como medidas en
frontera y acciones penales de accion publica, al ser la observancia de derechos de

propiedad intelectual, una obligacion estatal.

® “Efectivamente, el principio de doble instancia constituye una de las garantias procesales de

mayor trascendencia en el ambito supranacional, cuyo objetivo es evitar decisiones arbitrarias
mediante la revision de las decisiones judiciales al menos en dos esferas, considerando que el

autor Bello Tabares lo define como:

“...una emanacién del principio del derecho a la defensa, conforme al cual la decision que dicte el
tribunal debe tener el conocimiento minimo de dos grados de jurisdiccion. DEVIS ECHANDIA,
sefiala que el doble grado de jurisdiccion se deduce de los principios de impugnacién y
contradiccion, en el cual, para que el derecho a impugnar las decisiones sea efectivo, la doctrina y
la legislacion han establecido la organizacion jerarquica de la administracién de justicia, con el
fin de que todo proceso sea conocido por jueces de distintas categorias, bien mediante apelacién o
mediante consulta de ley. Este doble grado de jurisdiccion en nuestro sistema normativo, debe ser
activado mediante la apelacién. No obstante, por via de excepcion el doble grado de conocimiento
se produce como consecuencia de la consulta obligatoria de ley, tal como sucede en materia de

amparo constitucional.” (Bello Tabares, H. y Jiménez, D., “Teoria General del Proceso”,

Informacion disponible en http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2004/septiembre/679-6-KP02-R-2004-

000977-.html Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el recurso de hecho de la causa
Carrefio vs Pianegonda. KP02-R-2004-000977. Consultado el 26 de septiembre de 2010.
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La principal mision de las acciones contra violaciones de propiedades intelectuales y
especificamente de la medida en frontera, es constituirse en factor disuasivo para nuevas y

futuras infracciones. EI cumplimiento de este presupuesto factico en el caso ecuatoriano

puede verse reflejado en el siguiente grafico:
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Origen de productos

falsificados
P Casos confirmados
2008 2009

China 201 128
Chile 11 1
Panama 9 | 2
Corea p 2
EE.UU. 2 1
Hong Kong 0 3
Tailandia 2 0
Pakistan 1 0
Total 228 137
2010 (Enero a junio)
China 33
Hong Kong 1
Total 34

Fuente: Aduana-IEP| EL UNIVERSO

" Grafico disponible en http://www.eluniverso.com/2010/07/19/1/1356/90-mercancia-falsa-llega-

desde-china.html Publicado en la version en Internet de Diario EI Universo el 19 de julio de 2010.
Consultado el 20 de septiembre de 2010
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1.1.2. Experiencia de la Comunidad Andina en medidas de frontera

y control aduanero: Decision Andina 486.

La medida en frontera esta contemplada en los articulos 250 a 256 de la Decision Andina
486 que se encuentra en vigencia desde el afio 2000. De la misma manera, la Decision
Andina 574 sobre control aduanero, esta vigente desde 2000 y determina las funciones que
deben cumplir los administradores de Aduana en relacion a la proteccion contra todos los
tipos de fraude aduanero. Aunque esta Gltima norma, no hace referencia expresa a asuntos
de propiedad intelectual, si establece parametros de medicion de riesgo por embarque, el

sistema de “perfiles de riesgo” y mecanismos de control de Aduanas.

A pesar de que estas normas, especialmente la Decision 486, ya establecieron control
aduanero mediante medidas en frontera, unicamente desde el afio 2005, la Comunidad
Andina inicio los trabajos para tomar decisiones uniformes respecto de la aplicacion de las
medidas en frontera como mecanismo de proteccion de propiedad intelectual. Por tanto, los
cinco paises miembros (en aquel momento) adoptaron conceptos relativamente unicos para
normalizar la aplicacion de la Decision Andina 486 siempre preservando el interés por la

libre circulacion de mercaderias en la Comunidad Andina.

Durante estos afios se han establecido, en base a las experiencias en la Comunidad Andina,
ciertos parametros para control aduanero de derechos de propiedad intelectual. Estos los

mismos que estan basados en ejes procedimentales, de la siguiente manera:

1.1.2.1. Objetivo al aplicar la medida

e Intervenciéon de la autoridad aduanera: de oficio o a peticion de parte, en
funcion del analisis de riesgo de mercancia que es parte de la operacion de
comercio exterior, en concordancia con las normas internas de cada pais sobre las

competencias de las autoridades de Aduana y de propiedad intelectual.

e Situacion de la mercaderia: este tipo de medidas se aplican para las mercaderias
que se hayan presentado a Aduana para procesos de exportacion o de
nacionalizacion permanente segun las normas aduaneras y econémicas de los paises

miembros.
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Determinacion de riesgo: el riesgo de cada operacion de comercio exterior que
vaya a derivar en una medida en frontera, se determinar a través de pardmetros
relacionados con declaracion incorrecta, dudosa, inconexa, origen® o identidad del

sujeto de comercio o agente de operaciones de comercio exterior.

1.1.2.2. Ambito de aplicacion

Definicion de mercancia infractora: por regla general, la mercaderia que puede
considerarse violatoria de derechos de propiedad intelectual se divide en productos

falsificados y productos piratas.

Falsificaciones: todo producto incluyendo su envoltura, embalaje, caja o recipiente
que lleve, reproduzca o tenga como parte integrante sin autorizacion del titular, una
marca de producto o de comercio idéntica a aquella que se encuentra registrada
para productos de similar naturaleza. También se entiende por falsificacion el
producto o embalaje que trate de asemejarse a un similar de una marca reconocida
y que por ende, no pueda ser distinguida, vulnerando los derechos del titular de la
marca segun lo establecido en la Decision 486 y en las normas internas de cada
pais. Dentro de este contexto y explicacion, también se enmarcan las
reproducciones de una marca validamente registradas, que consten en etiquetas,
logotipos, adhesivos, folletos, revistas, manuales de usuario y empleo, documentos

de garantia y otros que busquen engafiar al consumidor sobre el origen empresarial

8 Cabe anotar que “Solo de las medidas de frontera emprendidas por la Aduana se desprende que
entre el 2008 y 2009 hubo 365 casos de productos falsos que se pretendieron introducir en
Ecuador. Y en lo que va del primer semestre de este afio (2010) se confirmaron 34. De esos, el

90% tiene a China como pais de origen” El subrayado me corresponde. Informacion disponible en

http://www.eluniverso.com/2010/07/19/1/1356/90-mercancia-falsa-llega-desde-china.html

Publicado en la version en Internet de Diario EI Universo el 19 de julio de 2010. Consultado el 20
de septiembre de 2010
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del producto al que acompafiar o acompafiaran. Por tanto, para que estos materiales
constituyan falsificacion, no es condicidn sine qua non que se hallen conjuntamente
con las mercaderias falsificadas. El solo hecho de que sean parte de una operacion
de comercio exterior que busque su exportacion o introduccién al pais se considera
una violacion de derechos de propiedad intelectual en virtud de que la informacion

que transmiten en incorrecta e ilegal.

e Pirateria: Copia que se realiza sin que medie la autorizacién o consentimiento
expresado mediante los mecanismos convencionales de rigor por parte del titular de
un derecho de autor o un derecho conexo, con arreglos a las norma internas y los
tratados internacionales sobre el derecho de autor, en el territorio de produccion de

la copia no autorizada.

1.1.2.3. Procedimientos de las autoridades aduaneras

En base a determinados “perfiles de riesgo”, establecidos en las normas aduaneras y segun
la experiencia de campo, cualquier Aduana andina que tenga fundamentadas sospechas
respecto de una posible vulneracion de derechos de propiedad intelectual, puede disponer
la suspension provisional de la operacion de comercio exterior que corresponda hasta la
verificacion con el titular del signo distintivo presuntamente vulnerado. En caso de que la
mercaderia sea reconocida como violatoria al derecho de propiedad intelectual, esta debera
ser retenida de manera definitiva. A la vez, las administraciones aduaneras deberan
prestarse la colaboracion debida en intercambio de informacion para la aplicacion de las
normas antes analizadas y en los ambitos de prevencion y combate a los ilicitos

relacionados con la violacion de derechos de propiedad intelectual.

Todas estas caracteristicas analizadas en la medida en frontera andina, provienen de la
aplicacion de la Decision 486 vigente desde el 1 de diciembre de 2000. En este contexto, se
concibe a la medida en frontera como una detencion temporal para evitar que se concrete
una operacién de comercio exterior respecto de productos que infringen los derechos

derivados de la condicion de titular marcario o autor. Esta medida puede transformarse en
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permanente si se comprueba la infraccion y da como resultado la suspension de la

actividad aduanera y la destruccion de la mercaderia infractora.

En general, en las Aduanas de la Comunidad Andina, se procede con la intervencion de
medidas en frontera como consecuencia de la inmovilizacion y verificacién de carga en
zona primaria, en el momento en que la mercancia que pueda vulnerar derechos de
propiedad intelectual estd en proceso de nacionalizacion. Este estilo de intervencion en
base al criterio de “perfiles de riesgo”, facilita la fiscalizacion de la mercancia y disminuye
costos de investigacion en relacion a los procedimientos que deben tomarse en asuntos de
propiedad intelectual, toda vez que se evita que los productos infractores pasen al comercio

del pais de destino.

1.1.3. La Codificacion de la Ley de Propiedad Intelectual

La Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con las disposiciones legales antes
analizadas, ha plasmado en su seccion relacionada con la observancia de los derechos de
propiedad intelectual, las normas necesarias para dar viabilidad a la aplicacion de la

medida en frontera en nuestro pais.

El articulo 288 establece la principal naturaleza civil y administrativa de las acciones
relacionadas con la violacion de derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de
permitir el ejercicio de acciones penales en razon de que el acto ilicito constituya un delito,
como se analizara posteriormente. Por tanto, el ejercicio de la accidn de observancia de los
derechos de propiedad intelectual puede realizarse en sede administrativa y judicial segin
corresponda a la estrategia juridica del actor, sus pretensiones especificas y la infraccion
como tal. Para efectos de esta investigacion, trataré a profundidad Unicamente la sede
administrativa en relacion al ejercicio de la accion de medida en frontera, sin dejar de

mencionar brevemente las particularidades de la aplicacion judicial de la observancia.

Las acciones en contra de las infracciones de propiedad intelectual se basan en medidas
preventivas y ejecutivas que pueden iniciarse a peticion de parte interesada o de oficio,
segun establece nuestra legislacion, recayendo la responsabilidad de dicha accion publica
en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, con la salvedad de la medida en

frontera, que debe ser adoptada por la Aduana del Ecuador y ratificada por la Presidencia
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del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual potestad que se encuentra actualmente

desconcentrada en las Subdirecciones Regionales de dicha institucion.

Nuestra Ley de Propiedad establece taxativamente las pretensiones que puede plantear el
actor en una accion de tipo administrativa o judicial referente a la violacion de derechos de

propiedad intelectual, adicionales a los ya establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.
Para el caso que nos ocupa, son las siguientes:

e Cesacion del acto violatorio.

e Comiso definitivo de los productos infractores, su retiro del mercado y su
destruccion.

e Indemnizacion de dafios y perjuicios.

e Valor de costas procesales.

Dentro de esto, la Ley establece la manera y condiciones de determinacion de la
indemnizacion de dafios y perjuicios a la que ha lugar luego de comprobarse la violacion
de derechos de propiedad intelectual. Esta cantidad pecuniaria incluye las pérdidas sufridas
y el lucro cesante resultante de la infraccion. Asi mismo, la cuantia de ingresos no
obtenidos se establece a través del calculo de los beneficios que hubiese obtenido el titular
del derecho infringido de no haber existido la infraccion y también a través del calculo de

los beneficios que ya haya obtenido el infractor por el ilicito cometido.

Ahora, dentro de este contexto, la Ley de Propiedad Intelectual, establece como delitos
reprimidos con prisién y multa®, a las operaciones de comercio exterior (importacién y
exportacion) que se realicen violando derechos de propiedad intelectual. Dentro de este
delito, se enmarca la importacion y exportacion de falsificaciones y productos piratas que
son el objeto de las medidas en frontera. Esta tipificacion se basa en las infracciones de

propiedad intelectual que se efectlien sobre las siguientes categorias:

% ECUADOR Codificacién de la Ley de Propiedad Intelectual. Articulo 319: “Serd reprimido con
prisién de tres meses a tres afios y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) délares de
los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144,50) dolares de
los Estados Unidos de América, tomando en consideracion el valor de los perjuicios ocasionados,
quien en violacion de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines

comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte (...) El subrayado me corresponde.
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e Productos protegidos por patente de invencién o modelo de utilidad, de concesién

nacional.

e Productos fabricados con la utilizacion de un procedimiento amparado por patente,

de concesion nacional.

e Productos protegidos por modelo o dibujo industrial concedidos en el pais.

e Obtenciones vegetales protegidas en el pais, incluyendo su material de

reproduccion.

e Esquemas de trazado y/o circuitos semiconductores, protegidos en el pais,

incluyendo los productos que incorporen el semiconductor protegido.

e Producto o servicio que utilice una marca no registrada intentando imitar o copiar a

una marca de alto renombre, que este registrada en el pais o en el exterior.

e Producto o servicio que utilice una indicacion geografica no registrada intentando

copiar o imitar una indicacion geografica registrada en el pais.

Asi mismo, el articulo 322 de la Ley de Propiedad Intelectual hace referencia y tipifica
como delitos los hechos relacionados con la importacion o exportacion de productos que

contengan alguna de las siguientes circunstancias configurativas de infraccion:

e Indicaciones falsas sobre la naturaleza, procedencia, modo de fabricacién, calidad,

caracteristicas o aptitud cualitativa del producto.

e Indicaciones falsas sobre premios o distinciones referentes a la calidad del

producto, que nunca han sido concedidas.

Estas especificaciones, buscan proteger al consumidor medio de una compra basada en
hechos o indicaciones irreales sobre la calidad o funcionalidad del producto. Nétese que en
este caso, se habla de operaciones de comercio exterior que no necesariamente involucran

comercio de falsificaciones o piraterias.
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1.2.Analisis de la aplicacion de “perfiles de riesgo” en medidas en

frontera adoptadas por Aduana del Ecuador.

1.2.1. Introduccion

La experiencia ha determinado que la falsificacion y la pirateria son fenémenos que se

producen no solo internamente sino también en las actividades de comercio exterior. De

hecho, como se observa en la gréafica citada en 1.1.1, la mayor parte de los ingresos de

mercancias que vulneran derechos de propiedad intelectual se hace desde China y otros

paises asiaticos.

En base a las normas antes sefialadas, existen tres casos principales en los cuales se puede

adoptar una medida en frontera respecto de actividades de comercio exterior:

Propiedad industrial: bienes que reproduzcan signos distintivos, patentes de
invencion, nombres comerciales, modelos industriales e indicaciones geograficas
sin la autorizacion del titular de tales derechos. En el caso de las marcas, la
violacion se configura cuando el producto dubitado contiene una marca idéntica a
una ya registrada o una representacion de dicho signo que pueda causar confusion
al consumidor promedio. También se configura cuando el bien contiene dicha

reproduccion en elemento separado, tales como en etiquetas o embalajes.

Derechos de autor y derechos conexos: copia, reproduccion o distribucion no
autorizada de obras literarias, audiovisuales, musicales u otras sin que medie

autorizacion del titular o representante de dichos derechos.
Obtenciones vegetales: movilizaciobn y comercializacion de materiales de

reproduccion de variedades vegetales protegidas sin autorizacion del obtentor o su

representante.

19



La aplicacion de medidas en frontera por parte de las autoridades aduaneras y de propiedad
intelectual, buscan evitar ilicitos relacionados con las operaciones de comercio exterior que
involucren violaciones a derechos de propiedad intelectual. En los dltimos afios, la
aplicacién de estos y otros procedimientos de control a las mas diversas formas de
defraudaciones aduaneras se han fortalecido y mejorado para comodidad de los operadores

de comercio exterior y seguridad de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

La Aduana del Ecuador busca enfrentar los diversos problemas relacionados con el
comercio exterior, entre ellos la evasion fiscal y el ingreso de productos que infringen

derechos marcarios y derechos de autor.

En el caso especifico de las medidas en frontera, segun dispone nuestra Ley de Propiedad
Intelectual, estas pueden iniciarse de oficio 0 a peticion de parte interesada ante la Aduana
del Ecuador o ante las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual segun la competencia en funcion de la materia que les ha sido otorgada por ley.

Estas dos iniciativas procesales estan igualmente contempladas en el ADPIC.

1.2.2. El Servicio Nacional de Aduana

El Codigo Organico de la Produccién, Comercio e Inversiones, publicado en el suplemento
del Registro Oficial, nimero 351 de 29 de diciembre de 2009, extingue la Corporacion
Aduanera Ecuatoriana, derogando la Ley Organica de Aduanas que la cred y establece en
su reemplazo una nueva persona juridica de derecho publico denominada Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador.

Las competencias del SENAE estan relacionadas con la planificacion y ejecucion de las
politicas aduaneras del pais, incluyendo la prevencion de fraudes aduaneros, evasiones

fiscales y violaciones a derechos de propiedad intelectual.
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En la actualidad, para evitar infracciones relacionadas con la violacion de derechos de
propiedad intelectual, la Aduana ecuatoriana utiliza un procedimiento denominado “perfil
de riesgo”, segun el cual se realiza una discriminacion selectiva sobre determinados
embarques que puede presumirse traen consigo productos que pueden violar derechos de
propiedad intelectual. Este modo de actuacion de la administracién aduanera también es
denominado “modelo probabilistico” siendo su principal funcidn clasificar los embarques y
sus declaraciones en base al nivel de riesgo que demuestran, dando a la mercancia el
tratamiento y el andlisis que mas convenga a los intereses del Estado, la administracion, los

importadores y los titulares de derechos de propiedad intelectual.

1.2.2.1. El proceso administrativo en Aduana

Actualmente la Aduana del Ecuador maneja sus operaciones a través de un programa

denominado “Sistema Interactivo de Comercio Exterior”*°

cuyo objetivo es automatizar el
proceso que realiza los operadores de comercio exterior precautelando los derechos del
Estado y de terceros particulares relacionados con el fraude fiscal y la violacion de
derechos de propiedad intelectual. Este sistema opera desde el 1 de julio de 2002 y fue
usado en primera instancia en el Distrito Maritimo de Guayaquil. En la actualidad se aplica
en todos los distritos aduaneros del pais para todas las operaciones de comercio exterior. El
esquema fundamental del SICE se basa en que los operadores de comercio exterior
interactlian entre si enviando cierta informacion de manera independiente a la Aduana del
Ecuador de tal manera que su revision y revalidacion sea rapida y permita detectar

embarques u operaciones cuyo nivel de riesgo sea superior a la media.

9 Desde enero de 2011, se cuenta con la colaboracion de técnicos de Corea del Sur, quienes estan
implementando el sistema que reemplazara al SICE y permitird un ahorro de aproximadamente
trece millones de dolares anuales en documentos aduaneros, permitird aumentar el nivel de control
y la eficiencia de los procesos. Este proceso de reemplazo esta a cargo de veinticinco personas del
mencionado pais y durard dos afios. EI modelo coreano es considerado uno de los mas eficientes

del mundo en sistemas que aceleran los tramites sin papeles.
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Previamente a las salidas de la mercaderia del puerto se debe cumplir con un

procedimiento establecido por la Aduana del Ecuador, siguiendo el siguiente esquema.

El ingreso de la mercaderia al almacén temporal mientras se confirma el envié

electrénico de la declaracion aduanera Unica.
e Aforo documental.
e Aforo fisico.
e Presentacion de correcciones en caso de existir observacién
e Presentacion de la declaracion aduanera Unica en la ventanilla de Aduana.
e Liquidacion de la declaracion aduanera unica.
e Pago de tributos de comercio exterior.

e Salida de la mercaderia importada.

Cabe notar que los derechos de propiedad intelectual en frontera se protegen especialmente
en las fases de aforo documental y aforo fisico, en las cuales se puede verificar en debida
forma la presuncion de existencia de productos que puedas violar derechos de propiedad

intelectual.

En la administracion aduanera es fundamental combinar la eficiencia en el control, con la
efectividad en el uso del tiempo con el propdsito de beneficiar a todos los operadores de
comercio exterior y especialmente, en el caso que nos ocupa, a los importadores y titulares

de derechos de propiedad intelectual.
Los parametros que utiliza la Aduana del Ecuador para medir su eficiencia se relacionan
con el tiempo que toma la desaduanizacién y la recaudacion de los tributos al comercio

exterior.

En la misma linea la eficiencia de los distritos aduaneros en lo relativo al control y

recaudacion se mide por el nivel de tributos que se vayan obteniendo por periodos. Dichas
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recaudaciones posteriormente son comparadas entre los distintos distritos para su

evaluacion.

1.2.3. Gestion de riesgo. El “perfil de riesgo”.

El aumento de las operaciones de comercio exterior a nivel mundial ha llevado a nuestro
pais a la obligacion de incorporar a su ordenamiento juridico las Decisiones Andinas 618 y
671 referentes a la incorporacion del Convenio Internacional para la Simplificacion de
Regimenes Aduaneros en base al Convenio de Kyoto. El convenio antes mencionado
demanda de los paises adoptantes, miembros de la Organizacion Mundial de Aduanas, la
aplicacion de altos niveles de control en la gestion del riesgo. Las autoridades aduaneras
usan técnicas de gestion de riesgo que se basan en un analisis sistematico de los
antecedentes e informacion recibida en relacion a una operacion de comercio exterior a un
operador de comercio exterior o el conjunto de otras variables relacionadas con un
determinado sector econdémico o de riesgo. El principal objetivo de la gestion de riesgo es
aumentar la productividad y mejorar la eficiencia de los servicios aduaneros en lo referente
al control de posibles defraudaciones aduaneras y violaciones de derecho de propiedad
intelectual de tal manera que se pueda ofrecer a los operadores del comercio exterior y
especialmente a los importadores y titulares de derecho de propiedad intelectual,
facilidades en la nacionalizacidn de la mercancia, reduccion de costos y un control riguroso

a las operaciones que resultan riesgosas especialmente en el &mbito de esta investigacion.

El “perfil de riesgo” es una combinacion previamente determinada de ciertos indicadores
tales como subvaloracion economica de la mercaderia, excedente de mercaderia
clasificacién arancelaria incorrecta, pais o territorio de origen y casos previos de
violaciones de derechos de propiedad intelectual. Esta informacion es recabada y analizada
en funcién de los parametros de la Gerencia de Fiscalizacion. En base a estos criterios se
aplican métodos selectivos para analizar el riesgo que podria involucrar un cargamento y
cuya aplicacion se hace en los momentos conocidos como aforo fundamental y aforo

fisico.
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Las variables que componen el “perfil de riesgo” estan relacionadas con las operaciones de
comercio exterior y permiten determinar el nivel de riesgo de una transaccion de

importacion. Existen tres fases en el uso de “perfil de riesgo” para el control aduanero.

1.2.3.1. Control previo o anterior

Se inicia ante la evidencia o presentacion de algin documento que sefiale que una
mercancia a una operacion aduanera (importacion). Ejemplos de estos documentos son,
manifiesto de carga, la declaracion aduanera previa, facturas, etc. En esta primera fase se
estableceran las actividades de control que realizara el Departamento de Inteligencia de la
Gerencia de Fiscalizacion.

Estas acciones se basan en la informacion que se obtiene en el sistema que maneja la
Aduana del Ecuador respecto de la investigacion especifica de cada caso. Esta informacion
estéd relacionada con los antecedentes del consignatario del importador o de las personas
que intervengan en la operacion en la calidad de representantes, sobre el cotejo de la
informacion de los manifiestos provisionales y definitivos sobre el medio de transporte, la

unidad de carga y sobre las mercancias descargadas.

Para este control previo se trabaja en base al manifiesto previo que se convertird en
definitivo al momento de la llegada del medio de transporte a puerto. Esta fase concluye

cuando la carga es puesta a disposicion de la autoridad aduanera.

1.2.3.2. Control concurrente o durante el despacho

Este control se realiza a partir de que la mercancia se pone a disposicion a la autoridad de
Aduana hasta que se autoriza el retiro de las mismas. Esta fase reviste especial importancia
ya que en ella, en base al analisis de riesgo, se determinara qué tipo de aforo o inspeccion
debera aplicarse. Como se tratd anteriormente este aforo se aplicara de manera documental
a las declaraciones que son transmitidas electronicamente o también podra realizarse aforo

fisico de ser el caso.

Adicionalmente pueden tomarse otras medidas en funcién al nivel de riesgo que revista la

carga, tales como incluir la totalidad de las practicas de reconocimiento comprobacion
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documental y aforo fisico. También puede darse el caso que luego de analizado el riesgo,
la Aduana autorice el levante directo de la carga sin someterla a los aforos fisicos o

documental.

1.2.3.3. Control posterior

Luego de realizado el levante de la mercancia, en base a lo determinado en la Decision
Andina 574 referente al régimen comun de control aduanero éste debera realizarse sobre
ciertos grupos de riesgo Yy sectores econdmicos sensibles tales como ciertos operadores de
comercio exterior, ciertas clase de mercancias y productos originarios de ciertos paises.
Este control posterior se puede efectuar en ciertos documentos comerciales como la
Declaracion Aduanera Unica, el manifiesto de carga y otras constancias contables y
bancarias de una operacion de comercio exterior en especial. Esta verificacion se hace para

comprobar la exactitud de las comparaciones.

1.2.4. La funcion de Inteligencia aduanera y la medida en frontera.

Parte fundamental del control aduanero en frontera es la gestion de inteligencia. Este
componente permite a la gestion de riesgo conciliar el objetivo de facilitar las operaciones
de comercio exterior a la vez que no se descuida el eficiente control que debe ejercer la

administracion aduanera para precautelar los derechos del Estado y de los administrados.

La clave del trabajo de inteligencia es la existencia de un banco de informacion
permanentemente actualizado. Este banco constituye una base donde se encuentra
informacion referente a los operadores de comercio exterior, sus operaciones comunes, los
derechos de propiedad intelectual generalmente vulnerados como consecuencia de
embarques anteriores, entre otras. Esta base de datos se alimenta de fuentes internas
relacionada con Aduana, los participes del comercio exterior y los titulares de derecho de
propiedad intelectual asi como de fuentes externas (administraciones aduaneras

extranjeras).
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En la actualidad, la aplicacion de “perfil de riesgo” se encuentra a cargo de la Gerencia de
Fiscalizacion de la cual depende las areas de Inteligencia Estratégica, Monitoreo, Anélisis

de Riesgo e Implementacion de Estrategias.

El primer paso para realizar una funcion de inteligencia, que permita un correcto anélisis,
determinacion y combate a los riesgos actuales de falsificacion y pirateria, es la
recoleccion de una cantidad importante de informacion confiable de fuentes precisas y
confiables para crear lo que se denomina “verdad objetiva”, que permite a la Aduana tomar

decisiones en funcion de la situacion de riesgo de un embarque especifico.

En las operaciones de comercio exterior se usan tres niveles de inteligencia, a fin de evitar
infracciones aduaneras tanto en lo relacionado en lo tributario como a la proteccion de la

propiedad intelectual.

1.2.4.1. Inteligencia estratégica

La inteligencia estratégica permite establecer amenazas y oportunidades del sistema
aduanero en general y de sus subprocesos en particular a fin de posicionar en la Aduana

altos niveles de control para evitar las infracciones aduaneras.

1.2.4.2. Inteligencia tactica

La inteligencia tactica permite a la Aduana planear con anterioridad las actividades de
control y desplegar los recursos que sean necesarios para la eficiente realizacion de la
funcion de control y represion de los delitos de propiedad intelectual y otras infracciones

aduaneras.
1.2.4.3. Inteligencia operacional

La inteligencia operacional es una derivacion especifica de las actividades de inteligencia

aduanera que permite tomar decisiones sobre la marcha asi como planificar y ejecutar
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acciones sobre casos especificos especialmente los relacionados con los riesgos actuales de

pirateria y falsificacion.

1.2.5. Riesgos que se manejan a través del control aduanero

Dentro de la estructura de la Aduana del Ecuador se encuentra el Sistema de Fiscalizacion
Aduanera que tiene como mision realizar inspeccion permanente a las operaciones de
comercio exterior velando por el cumplimiento de las normas vigentes en especial aquellas
cuya responsabilidad de aplicacién y ejecucién haya sido encargada a esta entidad. Otro de
los objetivos del Sistema es asegurar que todos los operadores de comercio exterior asi
como los colaboradores, realicen su trabajo con total apego a las normas. El Sistema

realiza controles tendientes a:

e Evitar la evasion de los tributos relacionados con el comercio exterior.

e Evitar el contrabando de mercancias prohibidas bajo regulacion o bajo

fiscalizacion.
e Evitar practicas desleales de comercio como la competencia desleal.

e Evitar el ingreso de productos que violen los derechos de propiedad
intelectual tanto en el ambito de la propiedad industrial (falsificaciones)

y en el de los derechos de autor (pirateria).

e Asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales, Decisiones
Andinas y otros instrumentos internacionales que regulan la
armonizacion de las actividades aduaneras y el cumplimiento del deber
del Estado de proteger los derechos de los titulares de propiedad

intelectual.

1.2.6. Regulacion legal del “perfil de riesgo”

A partir del trece de febrero de 2008 se encuentra en vigencia el Reglamento para la

aplicacion de herramientas de “perfiles de riesgo” para el control concurrente. Esta norma
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expedida por el directorio de ex Corporacion Aduanera Ecuatoriana, en concordancia con
la Decision Andina 574 respecto de la aplicacion de “perfiles de riesgo” aduanero para el
control y prevencion de los actos ilicitos de los relacionados con la propiedad intelectual y
lo tributario. La determinacién de “perfiles de riesgo” se realiza a través de una
herramienta informatica que se aplica especificamente desde la transmision hasta la
aceptacion de la declaracion aduanera, lograndose determinar con un alto nivel de

fiabilidad cual es canal de aforo al que se sometera una determinada mercancia.

El sistema de “perfiles de riesgo” y la configuracion del sistema que se usa para realizar
esta tarea ha sido determinada de caracter confidencial por la especial naturaleza que
reviste el hecho de prevenir violaciones a las normas de propiedad intelectual aduaneras y
de regulacion de la competencia como consecuencia de esto los colaboradores de la
Aduana del Ecuador que manejan el sistema estan obligados a guardar absoluta reserva
sobre su trabajo, siendo sancionado el incumplimiento de esta disposicion segun lo

dispuesto en la Ley Organica de Servicio Publico.

Como ya se habia analizado se han establecido dos canales de aforo para la aplicacion del
“perfil de riesgo”: aforo documental y aforo fisico. El uso de la herramienta del “perfil de

riesgo” permite crear ciertos modelos para determinacion.

Tanto director general de la Aduana del Ecuador, el director de fiscalizacion, como
autoridades operativas de la institucion, son funcionarios competentes para la aplicacion de
las variables y métodos relacionados con el control de las operaciones de comercio exterior
con el fin de identificar el nivel de riesgo en las transacciones de importacion bajo
cualquier régimen aduanero. Sin embargo, la responsabilidad de la aplicacién y ejecucion
de la herramienta de “perfiles de riesgo” corresponde al gerente de fiscalizacion a través

del departamento de inteligencia segln se establecié anteriormente.

Todas las direcciones nacionales asi como los administradores de los distritos aduaneros
del pais pueden poner a consideracion del Sistema de Fiscalizacion ciertos criterios de

riesgo que deban ser tomados en cuenta para operaciones especificas del comercio exterior
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que deban ser controladas por especial razon. Estas propuestas deben ser analizadas por el
Departamento de Inteligencia que debera informar a la Direccion de Fiscalizacion si la

propuesta es o no procedente.

La Direccidn de Fiscalizacion, como autoridad operativa del control aduanero concurrente,
puede disponer que una determinada mercancia que iba a ser sometida Gnicamente a aforo
documental sea sometida a aforo fisico. Sin embargo estd prohibido expresamente el
cambio contrario, por tanto, si una mercancia estd determinada a ser objeto de aforo fisico

no puede disponerse su cambio a aforo documental.

Existe también la posibilidad de realizar cambio de modelo de prondstico o modificacion
creacion o eliminacion de una regla fisica. Para esto deben seguirse las siguientes

directrices.

e EI cambio propuesto debe ser estar sustentado debidamente a través de

informes, analisis o denuncias.

e EIl departamento de inteligencia registrard los cambios que se propongan
los cuales se registraran en el sistema informatico Unicamente como

histdricos hasta que se autorice su ejecucion.

e La jefatura del Departamento de Inteligencia debe revisar los cambios
propuestos ingresandolos definitivamente al sistema si es que se declara
con fundamentos que son procedentes. Sin embargo su ejecucién ain no

estara autorizada.

e Fiscalizacion debera revisar lo aceptado por el Departamento de
Inteligencia para decidir en ultima instancia si acepta o rechaza la
propuesta. Si la propuesta es aceptada, el cambio se implementa y se
ejecuta inmediatamente, en caso de rechazo se mantendra en el sistema

como un registro historico en la aplicacion del “perfil de riesgo”

Por su fiabilidad el primer modelo a aplicarse serd el deterministico seguido del

probabilistico para terminar con el aleatorio.
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1.2.6.1. Modelo deterministico

El modelo deterministico se basa en el uso de reglas fijas sobre riesgos de una mercancia y
también se lo conoce como modelo de riesgo. Trabaja en funcion de determinadas reglas
de acuerdo a parametros establecidos por la autoridad para el analisis del riesgo como
condicionamientos para la revision de las declaraciones aduaneras que presentes riesgos
potenciales. La determinacién de estas reglas puede variar por el analisis realizado y las

incidencias reportadas.

1.2.6.2. Modelo probabilistico

El modelo probabilistico se basa en el uso de métodos estadisticos para predecir riesgos y
también se lo conoce como modelo pronostico. Se basa en la evaluacion de ciertas
variables tanto de forma individual como de forma colectiva de tal manera que sean
aplicables a una declaracion aduanera en particular con el fin de determinar si es que existe
la necesidad de realizar aforo fisico a una determinada mercaderia. Este modelo tiene la
particularidad de que debe actualizarse de manera semanal a través del ingreso de

informacion historica del periodo determinado

1.2.6.3. Modelo aleatorio

El modelo probabilistico se basa en el uso de métodos estadisticos para predecir riesgos y
también se lo conoce como modelo prondstico. Se basa en la evaluacion de ciertas
variables tanto de forma individual como de forma colectiva de tal manera que sean
aplicables a una declaracién aduanera en particular con el fin de determinar si es que existe
la necesidad de realizar aforo fisico a una determinada mercaderia. Este modelo tiene la
particularidad de que debe actualizarse de manera semanal a través del ingreso de

informacion historica del periodo determinado
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1.2.7. Propiedad intelectual y control aduanero

En base a lo analizado anteriormente, la Aduana del Ecuador, ha tomado varias
precauciones en lo referente a embarques que pueden resultar peligrosos para los derechos
de los titulares de propiedades intelectuales. En este ambito, selecciona las declaraciones
potencialmente riesgosas en base al ya analizado sistema de “perfiles de riesgo” al
monitoreo de declaraciones aduaneras y a una base de datos especifica que contiene casos
confirmados de violaciones de derechos de propiedad intelectual asi como datos de los
signos distintivos mas susceptibles de ser transgredidos e informacion de sus titulares y de

sus mandantes.

1.2.8. Procedimiento operativo de una medida en frontera.

La mayor parte de las medidas en frontera en la actualidad se inician de oficio. Partiendo
de lo analizado ya, el primer paso para la aplicacion de una medida en frontera es el uso de

la herramienta en “perfiles de riesgo”.

Conforme a los determinado en el ADPIC y en la Ley de Propiedad Intelectual, la medida
en frontera se inicia de oficio 0 a peticion de parte interesada frente a la Aduana o a las
Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en base a la
competencia radicada en funcion de la materia a tratar (Propiedad Industrial, Derechos de

Autor y Derechos Conexos y Obtenciones Vegetales).
Como se ha sefialado, la Aduana del Ecuador, a nombre del Estado, tiene la competencia
para actuar de oficio y aplica la medida cuando presume que la mercancia correspondiente

a una operacién de comercio exterior puede vulnerar un derecho de propiedad intelectual.

e El “perfil de riesgo” asigna el canal correspondiente de aforo que

corresponde a las variables determinadas para la mercancia especifica.
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El inspector aduanero iniciara con el aforo documental y o fisico de la
mercancia, en base a su “perfil de riesgo”, para determinar si es que
existen mercancias que se presuma violen derechos de propiedad

industrial o intelectual tales como falsificaciones y pirateria.

Una vez realizada la verificacion de la mercancia el inspector, previa
notificacién al agente de Aduana o importador, procedera a retirar una
muestra de las mercancias que se presume pueden violar derechos de

propiedad intelectual.

Notificado el agente de Aduana o el importador sobre el inicio de una
medida en frontera, se le brindara un plazo para que presente los
documentos correspondientes que acrediten que los productos no
reproducen ilegalmente signos distintivos o creaciones protegidas por el
derecho de autor y que por lo tanto corresponden a modelos originales y
licitos. Dichos documentos pueden ser contratos de licencia, contratos
de agencia de distribucion, acuerdos comerciales. El inspector aduanero
(aforador) luego de tomado la muestra, emitird un informe a la gerencia
de fiscalizacion para informar los signos distintivos que podian estarse
vulnerando con la operacion de comercio exterior que se trate, a este
informe deberd adjuntarse la muestra de las mercancias la
documentacion de la importacion y los documentos que acrediten al
agente o importador como operador de comercio exterior asi como los

descargos que puedan entregarse la licitud de las mercancias.

La Unidad de Inteligencia de la Direccion de Fiscalizacion revisa los
productos retenidos y los documentos de la importacion para elaborar un
informe que se envia a la presidencia del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual o a las subdirecciones regionales segin haya
delegado la méaxima autoridad del IEPI en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto del Régimen

Juridico Administrativo de la Funcion Ejecutiva. Una vez que el IEPI ha
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sido notificado con la adopcién de la medida en frontera, también
deberdn ser notificados el importador y el titular de los signos
distintivos o derechos de autor presuntamente violados por los

productos retenidos en frontera.

La presidencia del IEPI o la subdireccién delegada para el efecto

deberan ratificar o revocar la medida en cinco dias.

Una vez emitida la resolucién del IEPI la gerencia de fiscalizacion

deberd notificar con esta al distrito aduanero correspondiente.

Si es que se ha confirmado la medida, el distrito aduanero pondra en
conocimiento del caso al fiscal de propiedad intelectual competente en

razon del territorio.

Puede darse el caso que en un mismo embarque se encuentren productos
dubitados y originales. De ser este el caso, el importador puede solicitar
a la autoridad aduanera se nacionalice las mercancias que no violan

derechos de propiedad intelectual.

Una vez conocida la causa por el fiscal correspondiente, en el caso de
que se haya confirmado la medida, éste obtendra del juez de garantias
penales correspondiente, las providencias necesarias para la correcta

disposicion y destruccién de las mercancias atentatorias.

Asi mismo, como se establecié anteriormente, la medida en frontera sobre propiedades

intelectuales puede iniciarse a peticion de parte. Aunque este proceso es menos comun,

también la norma nacional establece los mecanismos a través de los cuales los titulares de

los derechos pueden ejercerlos en esta particular accion que busca evitar la falsificacion y

la pirateria. A peticion de quien demuestre el legitimo interés sobre una determinada

propiedad intelectual, las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
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Intelectual, en el &mbito de sus competencias puede solicitar y disponer la suspension de
las operaciones de comercio exterior relacionadas con mercaderias que se presuman violen

los derechos de propiedad intelectual.

La peticion de la parte interesada, deberd realizarse esto, a través de un escrito, en el cual
se determine la mercaderia a retener para verificacion de tal manera que esta puede ser
reconocida por la autoridad de Aduana y diferenciada de los productos originales. Por lo
general, esta peticion debe estar acompafiada de los suficientes elementos legales y
materiales que permitan colegir que se esta cometiendo una infraccion contra los derechos

de propiedad intelectual del solicitante de la medida.

Asi mismo, se contempla la necesidad de que la autoridad conceda las facilidades
necesarias para que el solicitante de la medida, inspeccione la mercaderia que se presume
es violatoria de derechos a fin de que pueda justificar sus acciones, pudiendo facilitar el
mismo derecho al agente de comercio exterior que estd a cargo de los bienes retenidos.
Dentro de este procedimiento es importante recalcar que la ley establece que los
funcionarios de Aduana, que a pesar de estar firme una peticion de medida en frontera por
parte interesada, permitan se realicen la operacion de comercio exterior con las mercancias
presuntamente violatorias, seran considerados complices del delito que se pudiera llegar a

cometer en relacion a estos productos.

También se ha contemplado la posibilidad de que Aduana se niegue a tomar la medida en
frontera a peticion de parte, frente a lo cual, el legitimo interesado puede acudir ante el
Presidente del IEPI para lograr de esta autoridad la orden de la medida en frontera. Si bien
la ley ha establecido esta competencia, se origina una falencia legal ya que el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual no tiene dentro de sus competencias la verificacion
y control de las operaciones de comercio exterior por lo que si bien puede ordenar la
suspension de la importacion o exportacion de cargamentos que vulneren los derechos de
propiedad intelectual, segun dispone el articulo 343 de la Codificacion de la Ley de
Propiedad Intelectual, en el acto, esta funcion podria no cumplirse si es que no existe la
debida colaboracion de los agentes de Aduana. Por tanto, la competencia establecida por la
ley para el IEPI, su Presidente, Directores Nacionales y Subdirectores Regionales (en base

a delegacion) se ve disminuida en funcion de esta variable.

A quien ha solicitado la medida en frontera, puede imponérsele la obligacion de depositar

una caucion suficiente, de tal manera que se eviten peticiones maliciosas que puedan
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afectar al agente de comercio exterior, especialmente en las operaciones de importacion.
Asi mismo, esta caucion tiene como objetivo impedir que la medida en frontera se
convierta en un mecanismo de competencia desleal, retrasos en puerto y perjuicios a los

operadores.

La caucion sera fijada por el Director Nacional competente por la materia en funcién de las
consideraciones anteriores. En el caso de esta medida realizada a peticion de parte, se debe
tomar una decision preliminar (resolucién de inicio) en tres dias luego de la peticion. Asi
mismo, si en esta accion procesal inicial, se determina el pago de caucion, esta debera
depositarse en cinco dias, luego de lo cual la medida quedara sin efecto. Asi mismo, la
norma contempla la obligacién del Director Nacional competente del IEPI de realizar
audiencia a peticion de parte afectada con la suspension de nacionalizacion o exportacion
en donde debera analizarse la mercaderia y decidir sobre si se revoca la medida. En caso de
que esto no suceda, debera remitirse lo actuado al fiscal correspondiente para dar al caso el

procedimiento que se analizo brevemente en paginas anteriores.
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Capitulo 11

2. Falencias del sistema de medidas en frontera del Ecuador

Una vez que se ha analizado los pormenores referentes a la regulacion legal y operatividad
del mecanismo de medidas en frontera, tanto de oficio, como préctica mas generalizada asi
como a peticion de parte, con sus particulares caracteristicas procesales, cabe establecer
cudles son las limitaciones, falencias y problemas que enfrenta este proceso legal en su
aplicacion 'y mas alla del presupuesto normativo. Es evidente que la norma juridica
establece un escenario ideal de como deberian llevarse a caso los procedimientos, sin
embargo, mediante el analisis que se realizard a continuacién, se argumentara cuales son
las razones de tipo humano y operativo que impiden que se obtenga el maximo potencial

de la medida en frontera.

Como se ha sefialado en la mayoria de los casos, la medida es iniciada de oficio por la
Aduana del Ecuador a través de un sistema de gestion de riesgo y de presuncion de
violacion de derechos de propiedad intelectual. Esta entidad es la encargada de notificar al
agente de comercio exterior correspondiente y al titular de los derechos presuntamente
vulnerados, a fin de iniciar el proceso que se explicd en el acapite correspondiente y cuyas

debilidades seran analizadas a continuacion.

2.1.Carencia de informacion o registro de datos de propiedad
intelectual en Aduana asi como la falta de logistica necesaria para

el desarrollo de la medida en todos los puertos del pais.

Una vez que se ha iniciado la medida en frontera, segun el procedimiento analizado en los
acapites anteriores, se presentan algunos problemas operativos y logisticos que impiden
obtener el maximo potencial con el que se ha concebido a este procedimiento legal y que

seran analizadas en este capitulo.
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El operador de comercio exterior que se encuentre a cargo de la mercancia cuyo proceso de
nacionalizaciébn o exportacion haya sido detenido, debe ser notificado como una
formalidad que garantiza un proceso justo y transparente para las partes involucradas. De
la misma manera, el titular o representante de los derechos de propiedad intelectual
presuntamente vulnerados debe ser notificado a fin de que se adhiera a la medida de
considerarlo pertinente y a la a vez aporte con elementos suficiente que permitan tomar una
decision fundamentada respecto a la legalidad o de la carga detenida. Es en este momento

donde se localiza el primer problema dentro del proceso, segln se analizara a continuacion.

La informacion sobre los titulares de derechos de propiedad intelectual asi como el
contenido y alcance de dichos derechos se encuentran centralizados en el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, institucion que por mandato legal tiene, a nombre
del Estado, la responsabilidad de proteger esos derechos, reconocerlos, inscribirlos,
concederlos y contribuir a su proteccion, segun lo especificado en la Ley de Propiedad

Intelectual.

Por tanto, no se ha propiciado en el pais la creacion de un banco de datos completo o la
transferencia de informacion confiable y actualizada desde el IEPI hacia la autoridad
aduanera, a fin de que los administradores de “perfiles de riesgo” puedan acceder de
primera mano a elementos que les permitan discriminar con exactitud los productos que
podrian infringir derechos de propiedad intelectual en las operaciones de comercio exterior
asi como acceder a los datos precisos sobre los titulares y las descripciones de los signos
que podrian estar en peligro de ser vulnerados dentro de una operacion de comercio

exterior.

Si bien se han hecho importantes avances dentro de la colaboracion interinstitucional entre
el IEPI y la Aduana, lo cual ha fortalecido la aplicacion de la medida en frontera, no existe
un sistema consolidado de informacién, que permita un acceso inmediato al portafolio de
derechos de propiedad intelectual registrados en el pais y que son vulnerables a
falsificacion y pirateria en las operaciones de importacion y exportacion ni a los datos de
los titulares o sus representantes en el pais, lo cual debilita las posibilidades de éxito de la
medida en frontera en funcion de que en varios casos, no se puede notificar al
representante de los derechos vulnerados, ni mucho menos solicitarle informacion que

podria ser Gtil para determinar la presunta ilegalidad de las mercancias retenidas en puerto.
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Esto es facilmente apreciable en las jurisdicciones aduaneras méas pequefias 0 poco
tradicionales para el trafico de falsificaciones y pirateria, como por ejemplo las salas de
arribo internacional de los aeropuertos de Quito y Guayaquil.

Esta situacion origina como consecuencia, que la medida en frontera ain se inicie bajo
presunciones que pueden tener un considerable nivel de error, ya que no existe en Aduana
los suficientes elementos de juicio para la determinacion precisa sobre la diferencia entre
un producto original y un producto dubitado. De la misma manera, en determinadas
jurisdicciones aduaneras, tales como los aeropuertos, los administradores de Aduana no
poseen las herramientas necesarias para emitir informe pormenorizado sobre las capturas
realizadas ni tienen acceso a la informacién de los derechos presuntamente vulnerados tal

como se ha indicado anteriormente.

Bien es cierto que existen ciertos productos cuya falsedad es evidente por su mala calidad
y la distribucion inadecuada de sus elementos gréaficos, distintos del producto original, pero
también existen falsificaciones de “alta” calidad que pueden pasar por originales al ojo del

consumidor promedio, siendo este el objetivo de este tipo de mercancias infractoras.

Esta falencia del sistema ecuatoriano de medida en frontera, se extiende también a la falta
de un registro completo sobre los titulares de derechos de propiedad intelectual y sus
apoderados o representantes asi como un acceso total por parte de los funcionarios de
Aduana, a las representaciones graficas de signos distintivos y de muestras comparativas
que puedan llevarles a una conviccion sobre la medida que se toma al momento de detener

la nacionalizacion de mercancias en los distintos distritos aduaneros del pais.

Para la préactica diaria de la medida en frontera, los examinadores y colaboradores de la
administracion aduanera, a través de la oficina de Control de Procesos y Operaciones de
Campo de la Direccién de Gestion de Riegos, cuentan con una base de datos de titulares y
apoderados basada en la experiencia general que se ha tenido en la retencion de embarques
infractores y en la masificacion de la falsificacion y pirateria de determinados signos
distintivos u otras creaciones intelectuales. Asi mismo, se han entregado a estos
administradores de Aduana, ciertas bases de datos con las denominaciones vy
representaciones graficas de determinadas marcas, por parte de los apoderados o titulares
de estos derechos. Sin embargo, estas Gltimas son bases de datos originadas en particulares

y por tanto no tienen el respaldo de la autoridad nacional de propiedad intelectual.
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Adicionalmente, dichas bases se refieren Unicamente a determinados signos y derechos de
propiedad intelectual que son de titularidad de quienes los ponen a disposicion de Aduana
y que se caracterizan por ser los mas vulnerables a las violaciones en operaciones de

comercio exterior.

Esto se origina en virtud de que no existe implementada una base de datos actualizada y en
conexion en tiempo real con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, respecto
de quienes representan y poseen los derechos de propiedad intelectual que estan registrados
en el mercado ecuatoriano. Esto hace que la determinacién de la representacion se haga

mas en base a la presuncién originada de la experiencia que de una certeza.

En las marcas de alto renombre o con elevado indice de vulnerabilidad, este sistema es
efectivo en virtud de que los apoderados o representantes siguen siendo los mismos que
constan en el registro marcario o en las Ultimas modificaciones al registro que se
encuentren en el protocolo en donde se expresa de manera fisica la existencia de derecho
de propiedad intelectual. También, los funcionarios de Aduana pueden remitir
notificaciones de medidas en frontera con cierta certeza, en virtud de que para algunos
signos distintivos y creaciones, la participacion de sus apoderados es recurrente y por lo
tanto permanente. En éste Gltimo caso, la notificacion se hace sin mayores dilaciones y se
remite a la persona natural o juridica correcta, haciéndola participe de la medida a fin de
que considere adherirse a ella, como un mecanismo de impulso procesal para la
determinacion de la legalidad o no de las mercancias cuya nacionalizacion se ha detenido,
partiendo de la realidad de que, si existe adhesion a la medida, las diligencias procesales
corren por cuenta e impulso del titular de los derechos de propiedad intelectual
presuntamente vulnerados lo cual constituye una colaboracion valiosa para la Aduana y el
IEPI.

Cuando la notificacién ha logrado realizarse al apoderado o titular que corresponde, se
produce la situacion ideal de la medida en frontera desde el punto de vista procesal ya que
existe un interesado directo que impulsa la realizacion de todas las diligencias en Aduana,
fomenta la ratificacion de la medida por parte del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual, provee las muestras originales que pueden ser contrastadas con los productos
dubitados y promueve este proceso a través de la intervencidn de peritos calificados, a su
costa. Con esto, se logra explotar en su totalidad la potencialidad de la medida en frontera

como mecanismo de proteccion de los derechos de propiedad intelectual.
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Sin embargo, en algunas ocasiones, por la falta de acceso a los distintos tipos de
informacion que se han citado sobre los activos de propiedad intelectual que estan
protegidos en el pais, no se da la situacion ideal que se espera de la medida, por lo que los
actores procesales se reducen al Estado a través de la Aduana y el IEPI y el administrado,
en este caso, la persona natural o juridica que aparece como agente del comercio exterior
en los distintos manifiestos de carga y declaraciones aduaneras o incluso en ciertos casos,
personas naturales no calificadas como agentes de comercio exterior que se involucran en
este tipo de ilicitos y cuyo campo de operacion son generalmente las salas de arribo
internacional de los aeropuertos de Quito y Guayaquil.

La falencia analizada en este acéapite ha dado como resultado que en ciertas ocasiones ni
siquiera sea posible la determinacion y menos aun la notificacion del titular de los derechos
posiblemente violentados ni de sus apoderados en el pais, por lo que la medida se da sin
conocimiento de dicho titular y sin la posibilidad de poder ejercer el derecho de accidn
especialmente en lo referente a la adhesion a la medida y la practica de pruebas que
permitan definir con exactitud si los productos sin nacionalizar son originales,

falsificaciones, imitaciones o pirateria.

La presencia de las autoridades aduaneras, como se ha analizado, esta organizada a través
de distritos. La mayoria de las medidas en frontera que podrian llamarse “importantes” en
base a la cantidad de bienes cuya nacionalizacion es detenida, se dan en el puerto de
Guayaquil. Sin embargo, este no es el Unico puerto de ingreso que se ha utilizado para

cometer el ilicito de violacidn de derechos de propiedad intelectual.

Por tanto, como la mayor parte de operaciones de comercio exterior se concentran en el
puerto de Guayaquil, la operatividad y el acceso a la limitada informacién sobre los
derechos susceptibles de violacién y sus titulares, estan concentrados en ese distrito,
dejando a otros ingresos al pais desprovistos de herramientas, como se analizara

posteriormente.

Este problema, sin duda frena en cierta medida la potencialidad de la medida en frontera
para detener con total efectividad, las operaciones de comercio exterior que se relacionan
con productos que infringen derechos de propiedad intelectual y no permite explotar al
méaximo la capacidad de las autoridades aduaneras y de propiedad intelectual para frenar el

indiscriminado acceso de imitaciones, falsificaciones y pirateria a nuestro mercado.
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Asi, la problemética de la falta de acceso a la informacion relacionada con activos de
propiedad intelectual ha sido planteada en estos términos de analisis y se propondrén

algunas soluciones en el capitulo correspondiente.

2.2.Las restricciones operativas de la medida en frontera en el campo

logistico.

En conexion con lo analizado en el punto anterior, la medida en frontera de propiedades
intelectuales también presenta problemas relacionados con limitaciones de indole logistica,
las cuales, al igual que el limitado acceso a la informacion en Aduana, impiden el

mejoramiento de la operatividad de la medida.

La situacion referida en el punto 2.1 se considera ya como una carencia de tipo operativa.
Fuera de esta consideracion, este acapite busca especificar en base al analisis de algunos
casos, las distintas carencias logisticas y operativas que han podido establecerse en el
ejercicio de la medida en frontera de tal manera que sirva como base para realizar las

propuestas y recomendaciones inherentes a la investigacion de este tema.

La normativa que se ha analizado establece como parte de las obligaciones de la autoridad
aduanera en el marco de la medida en frontera, la realizacion de un informe detallado y
pormenorizado sobre los productos cuya nacionalizacion o exportacion ha sido detenida
por presuntamente vulnerar derechos de propiedad intelectual, a fin de que sea remitido a
la presidencia del IEPI o al funcionario que haya sido delegado para el efecto, con el
objetivo de que se confirme o se revoque la medida. La ley otorga un plazo de cinco dias

para la emision de dicho informe.

En este contexto, es de entender que, para la emision de dicho informe, Aduana deberia
realizar una profunda investigacién sobre los elementos que le han llevado al
convencimiento de que los productos retenidos podrian vulnerar derechos de propiedad
intelectual. Esta investigacion deberia basarse en la mayor cantidad de datos certeros sobre
las propiedades intelectuales vulneradas, sus titulares, las caracteristicas de los productos
originales y las diferencias (en ocasiones muy sutiles) entre los productos de procedencia

legal y los productos dubitados. Asi mismo, este informe debe contener todas las
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fundamentaciones facticas y legales que puedan permitir que la autoridad de propiedad

intelectual tome una decision acertada sobre el destino de las mercaderias.

En base a estas consideraciones, se establece que el informe que emite la Aduana del
Ecuador en los procesos de medida en frontera, deberia contener, al menos, la siguiente

informacion:

1. Descripcion técnica, precisa y detallada sobre los bienes, sus caracteristicas, formas
y dimensiones, especialmente en aquellos detalles que puedan ser determinantes
para establecer su posible violacién a derechos de propiedad intelectual.

2. Detalle pormenorizado de los hechos que llevaron a la Aduana a determinar una
posible violacion de derechos de propiedad intelectual en relacion a las actuaciones
del agente de comercio exterior encargado de la mercancia, el puerto de origen, los
puertos en donde ha transitado la mercaderia y la verificacion o aforo documental y
fisico en donde podrian haberse encontrado observaciones e inconsistencias a la

declaracion.

3. Constatacion de que el importador o exportador de la mercancia presuntamente
violatoria ha sido escuchado y ha podido presentar su argumentacion, descargo y

pruebas en relacion a los hechos que motivaron la medida tomada por la Aduana.

4. Resultado del peritaje, experticia o verificacion fisica realizada a la mercaderia
dubitada de tal manera que puedan establecerse indicios claros sobre la calidad de
los productos cuestionados. Este peritaje es particularmente necesario cuando, por
la carencia de informacion sobre el titular de los derechos, es imposible notificarle
sobre la medida en frontera, lograr su adhesion y conseguir los productos originales

con los cuales realizar el cotejo correspondiente.

5. Por Gltimo, junto con el informe y el peritaje, también deberia enviarse para
conocimiento y resoluciéon del IEPI, una muestra del producto cuestionado o
fotografias en alta definicion ademas del expediente completo de todas las

actuaciones en Aduana.
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Los cinco puntos anteriormente analizados establecen un escenario ideal en la aplicacion
de la medida en frontera que permitiria cumplir con los tiempos establecidos en la norma
nacional y ademas facilitaria la labor del IEPI para conocer y resolver la ratificacion o
levantamiento de la medida. Sin embargo, esta situacion no suele ser la mas comun en la

aplicacion de las medidas en frontera.

En la préctica, la aplicacion de la medida de oficio genera varios problemas logisticos,

tales como:

1. El informe que emite la Aduana, suele carecer de los elementos que fueron
analizados anteriormente ya que no tiene acceso a la informacion sobre las
caracteristicas de los productos originales para contrastar con los productos
dubitados o no se adjunta las fotografias 0 muestras que permitan realizar un cotejo
adecuado. Esto ocasiona que el IEPI, en virtud del corto tiempo que posee, opte por
ratificar o levantar la medida segun los meritos de los documentos que hayan
podido aportarse con las consecuencias negativas que ello puede traer. Cabe sefalar
en este punto que si la medida no es ratificada, se estaria causando un perjuicio al
agente importador o exportador, perjuicio por el cual la autoridad aduanera no es
responsable, en virtud de lo dispuesto en el articulo 58 literal ¢ del ADPIC, segun el
cual: “Eximiran tanto a las autoridades como a los funcionarios publicos de las
responsabilidades que darian lugar a medidas correctoras adecuadas solo en el

caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe”.

2. En las violaciones relacionadas con la propiedad industrial (falsificaciones), la
Aduana, no posee los elementos necesarios para determinar si esta situacion es en
efecto aplicable a la mercaderia retenida. Esto es particularmente verificable en lo
relacionado a patentes de invencidn ya que la determinacion de si se trata de un
producto original o dubitado requiere de peritajes especializados. Lo mismo ocurre
con determinados productos electronicos u otros de alta tecnologia como repuestos
vehiculares, cuya determinacion de falsedad puede dificultarse en virtud de la

habilidad de los infractores y la carencia de medios de cotejo en Aduana.
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Estas falencias de tipo logistico-operativo hacen que la medida en frontera que manejamos
actualmente, si bien ha evolucionado de manera positiva en su cometido, aun no logre la

eficiencia requerida para el cumplimiento efectivo de su mision.

2.3.Restricciones operativas de la medida en frontera en el campo

humano.

Una vez que se han analizados las restricciones y falencias de tipo operativo como
debilidades del procedimiento de medida en frontera, cabe analizar la problematica desde
el punto de vista humano. Este acapite busca referirse especificamente a la insuficiencia de
personal capacitado para la elaboracion de los informes que se mencionaron anteriormente
y para la realizacion de los peritajes que permiten contrastar los productos dubitados de los

originales.

Es evidente que para la realizacion de estos procedimientos, se requieren ciertas destrezas
gue no son comunes en todas las personas. Por ende, deberia existir el suficiente personal
capacitado en materias juridicas y técnicas, que pueda colaborar a promover el verdadero
sentido de la medida en frontera como un mecanismo para la proteccion de los derechos
sobre propiedades intelectuales y proveer su conocimiento en la distincién de los productos

cuya operacion de comercio exterior ha sido suspendida.

Segun se ha analizado anteriormente, cuando la medida en frontera se inicia de oficio por
parte de la Aduana, es responsabilidad de esta institucién emitir el informe pormenorizado
sobre las mercancias cuya nacionalizacion o exportacion ha sido detenida. Este informe
deberia contener una descripcion y analisis técnicamente realizado y fundamentado que
permita dar sustento a la presuncion de la Aduana sobre la ilegalidad de las mercancias y
otorgue elementos de juicio suficientes para que la autoridad de propiedad intelectual que
actle en el caso pueda ratificar o revocar la medida. Hasta ahi, el escenario ideal de este

asunto.

Sin embargo, esto no sucede tal como se ha planteado ya que como se establecera en el
andlisis de casos que sustentaran los presupuestos planteados en esta tesis, la Aduana, solo
emite informes muy escuetos sobre las mercaderias retenidas haciendo complicado el
proceso de determinacion de la legalidad de esos productos y aun mas cuando no existen

adherentes a la medida que puedan facilitar la participacion de un perito capacitado o la
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entrega de productos originales con los que se pueda realizar cotejo de los productos
dubitados.

Cosa similar sucede cuando el IEPI requiere el andlisis de los productos que han sido
cuestionados ya que no existen la suficiente cantidad de expertos calificados y acreditados
legalmente que puedan actuar en estos procedimientos.

Al tratarse de procedimientos de la administracion publica institucional, regulado por las
normas del derecho administrativo, se debe realizar una relacion de este tema con lo
dispuesto en el articulo 71 del Estatuto del Régimen Juridico Administrativo de la Funcién
Ejecutiva, que nos habla sobre la necesidad y el valor de los dictamenes técnicos en la

formacién de la voluntad de la Administracién:

Art. 71.- DICTAMENES E INFORMES.- Se requerird de dictamenes e informes

cuando ello sea obligatorio en virtud de las normas de procedimiento administrativo.

El dictamen tiene el propdsito de facilitar elementos de opinion o juicio, para la
formacion de la voluntad administrativa y forma parte de los actos previos a la emision de

dicha voluntad.

Analizado este articulo, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 342 de la Ley de
Propiedad Intelectual, la emision de un informe o dictamen técnico se vuelve una
obligacién de la Aduana del Ecuador al momento de tomar la medida en frontera y
notificar con esta al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. De hecho, la norma
reglamentaria que analizamos en este parrafo manda imperativamente la realizacion del
informe como un elemento procesal previo e importante a la formacion de la voluntad

administrativa ya que aporta elementos de juicio.

En nuestro sistema procesal y especialmente en lo relacionado a la préactica profesional en
propiedad intelectual y en lo aplicable a la medida en frontera especificamente, podemos
distinguir dos vertientes legales mediante las cuales se determinan quienes pueden actuar

en calidad de peritos en este tipo de procedimientos.

En general, la acreditacion pericial se realiza ante el Consejo de la Judicatura aunque
también el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual ha tomado la iniciativa de
promover su propio sistema de peritos acreditados con la clara intencion de establecer un
equipo de expertos que permitan diversificar el conocimiento profesional en el area y

contar con una mayor cantidad y calidad de peritos, segun se analizara a continuacion.
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Hasta antes de la vigencia del Cédigo Orgénico de la Funcion Judicial®!, las acreditaciones
periciales se hacian en el Ministerio Publico, entidad que a través de una norma
reglamentaria, regulaba la calificacion y acreditacion de peritos mediante un Comité de

Seleccion nombrado por el Fiscal General del Estado.

La lista de peritos acreditados ante esta entidad era emitida publicamente con cierta
periodicidad en un catalogo. En la ultima edicién de dicho instrumento, se establece la
existencia de apenas tres peritos calificados de propiedad intelectual siendo uno de ellos
servidor publico del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por lo que la emision
de una opinién de experto en un proceso de medida en frontera por parte de este servidor
seria incompatible o al menos inconveniente por su relacion con la entidad juzgadora de la
procedencia de la medida que se inicia en Aduana. Por otro lado, también ha podido
verificarse el nombre de otra profesional, quien generalmente actia en los procesos de

determinacion de los productos cuya legalidad es discutida en una medida en frontera.

El COFJ ha trasladado esa competencia al Consejo de la Judicatura que es el “érgano
unico de gobierno, administracion, vigilancia y disciplina de la Funcion Judicial 12 por
tanto, ahora le corresponde a dicha entidad a través del Pleno “establecer las tablas
respectivas por informes periciales, experticias y demas instrumentos similares necesarios
en la tramitacién de causas, asi como sistematizar un registro de los peritos autorizados y
reconocidos por el Consejo de la Judicatura como idoneos, cuidando que éstos sean

. . : Lo . L .13
debidamente calificados y acrediten experiencia y profesionalizacion suficiente ™.

A raiz de esta disposicidon, las acreditaciones que se habia realizando ante la Fiscalia han
ido caducando conforme ha pasado el tiempo que se establecia en el Reglamento de

Calificacidn de Peritos que era administrado y regulado por dicha entidad.

I ECUADOR. Cédigo Organico de la Funcién Judicial. Registro Oficial Suplemento 544 de

nueve de marzo de 2009.

2 ECUADOR. Cddigo Organico de la Funcién Judicial. Articulo 254.

3 ECUADOR. Cédigo Organico de la Funcién Judicial. Articulo 264 nimero 14.
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De la informacion que se ha verificado, luego de este proceso de transicién, el nimero de

peritos de la materia ha aumentado a nueve, segun el siguiente detalle:

e Una renovacion respecto de la lista obtenida en la Fiscalia (de la profesional que
generalmente actla en los andlisis de productos cuestionados en medida en
frontera).

e Dos funcionarios publicos del 1EPI.

e Seis nuevas acreditaciones.

Esto nos da la medida de que el sistema de acreditaciones manejado por el Consejo de la
Judicatura ha obtenido pocos resultados en la intencion de promover la inscripcion de
profesionales que puedan manejar este tipo de casos. Resulta evidente que nueve peritos,
de los cuales dos estarian inhabilitados por ser funcionarios publicos, son insuficientes para

tratar todos los casos en los que se puede requerir de su experticia.

Como se ha sefialado en los parrafos anteriores, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual, a través de su Consejo Directivo, también ha impulsado la organizacion de su
propio sistema de acreditacion y manejo de peritos, considerando la facultad de
reglamentar que le concede el articulo 352 letra f de la Ley de Propiedad Intelectual, con la
motivacion de hacer mas efectiva la aplicacion de las normas que regulan y protegen estos

derechos.

En el Registro Oficial nimero 208 de siete de junio de 2010, se ha publicado la Resolucién
No. 10-01 CD-IEPI del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual. Esta norma establece un sistema de calificacion y registro de peritos y expertos
en temas de propiedad intelectual a fin de que puedan actuar en procedimientos

administrativos y judiciales.

“ Informacion disponible en

http://www.cnj.gov.ec/cj/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Iltemid=230 en base al

criterio de busqueda “Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual” Consultado el 18 de noviembre

de 2010.
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La regulacién de estas acreditaciones permitird que el IEPI maneje su propia base de datos
de peritos y concentrar la capacidad de llamamiento de estos expertos a la vez que puede
garantizar en cierta medida la idoneidad profesional.

Al expedir esta resolucion, el IEPI ha buscado suplir la falencia que se ha explicado en este
acépite, promoviendo la practica y la formacion de expertos en los mas diversos aspectos
de la propiedad intelectual. Se ha considerado la imperante necesidad de que los
procedimientos administrativos en los que esta involucrada la institucion para la proteccion
de los derechos correspondientes y el cumplimiento de su mision legal, estén debidamente
sustentados en analisis oportunos en términos legales y técnicos, a fin de promover el
estricto cumplimiento de los términos legales y la toma de decisiones cada vez mas

acertadas.

También se ha tomado en consideracion que existen diversas ocasiones en que los 6rganos
que ejercen jurisdiccion, han solicitado al IEPI la intervencion de peritos para determinar
ciertos asuntos que requieren de sus conocimientos y que permitan aportar elementos de

conviccion para la formacion de la emision de una decision en la via judicial.

Para el funcionamiento de este sistema de acreditacion se peritos, se han aplicado los
siguientes criterios en la resolucion 10-01 del Consejo de Directivo del Instituto

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual:

Criterio Observaciones

Definicion Experto o perito es una persona conocedora, experimentada o habil

en la practica de una ciencia, arte o tecnologia

Forma de | Por providencia de autoridad judicial o administrativa, en procesos

nombramiento | de proteccion de derechos de propiedad intelectual.

De oficio o0 a peticidn de parte interesada.

Competencia Emision de examenes e informes periciales en la causa en la cual

del perito fue invitado a participar.

Base de datos | De actualizacién continua en conexién con el Consejo Nacional de
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de informacién.

la Judicatura para ampliar la base de datos segln el sistema de
acreditaciones analizado anteriormente por lo dispuesto en el

Cddigo Organico de la Funcién Judicial.

Requisitos para

la acreditacion.

Mayoria de edad.

Solicitar acreditacion al Presidente del IEPI especificando materia
de especialidad y datos personales.

Acreditar formacién académica formal o técnica en la materia a

acreditar.

Declaracion juramentada de tener al menos tres afios de experiencia

técnica.

Documento de identificacion personal correspondiente.

Acreditacion

Mediante credencial con duracion de dos afios renovables, previo

andlisis de documentos.

Capacitacion

pos acreditacion

Obligatoria para perfeccionar la materia técnica de acreditacion,

segun disposicion del I1EPI.

Obligaciones de

la acreditacion

Presentar los informes solicitados por la autoridad judicial o
administrativa en el tiempo otorgado en el instrumento de
nombramiento, de manera motivada, con descripciones suficientes y
adecuadas y especificando una conclusion concreta sobre el asunto a

decidir.

En el caso de peritajes realizados dentro de procedimientos
manejados por el IEPI, los técnicos no podran extraer de la
institucion las piezas procesales originales por lo que se otorgaran

copias certificadas.

Si dentro del proceso existen evidencias u objetos que por la
naturaleza del analisis deben ser sacados de las oficinas de la
institucion se constituird al perito en depositario de los objetos con

las responsabilidades del caso.
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Normativa Lo dispuesto en los articulos 250 a 263 del Codigo de

supletoria Procedimiento Civil para el ejercicio de la actividad de perito.
Tipo de | Honorarios profesionales regulados previo el acto de peritaje en el
remuneracion instrumento de nombramiento en concordancia con el tarifario

emitido por Consejo Directivo del IEPI.

Cancelacién de | Falta de solicitud expresa de renovacion, luego de dos afios.
la acreditacion Falsedad de informacion presentada en la acreditacién o renovacion.
Falta de ética profesional y conocimiento de la materia

Actos de corrupcion

Responsabilidad comprobada en tres quejas por falta de honradez o

probidad.

Una vez que se han establecido estas particulares reglas para el procedimiento de
calificacion y acreditacion de peritos, el IEPI ha comenzado con este proceso, a fin de
solventar de alguna manera la problematica analizada en este acapite. En un mediano
plazo, se debera por tanto, evaluar la efectividad que ha tenido esta normativa en su
aplicacion y cuanto ha podido aportar en la mejora de la aplicaciéon de los mecanismos de
proteccion de derechos de propiedad intelectual y especificamente en el analisis y emision

de informes dentro de los procedimientos de medida en frontera.

Asi mismo, se considera que este reciente reglamento puede aportar de manera
significativa a la formacidn de los peritos y expertos técnicos en propiedad intelectual. El
articulo 5 establece que sera responsabilidad del 1EPI establecer los cursos de capacitacion
a los cuales deberan asistir los profesionales acreditados para perfeccionar sus
conocimientos. Por tanto, quedaria por definir por parte de esta autoridad como se realizara
la seleccion y promocion de tales estudios dentro del equipo de peritos acreditados, la
evaluacion que les aplicara el sistema de acreditacion y el presupuesto que se destinara a

dichas capacitaciones.

Una vez que se ha analizado la problematica y se ha esbozado una solucion legal de

reciente data, se espera que en el futuro se pueda contar con mayor cantidad de peritos
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capacitados y probos que emitan informes claros y consecuentes con los objetivos de los

diversos medios existentes para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

2.4.Analisis de casos para la determinacion de las falencias del sistema

de medidas en frontera.

Toda la problemética que ha sido analizada en las paginas anteriores, debe ser apreciada
desde la casuistica originada en la practica profesional para la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual.

Por tanto, para dar mayor ejemplificacion a las situaciones que han sido descritas
anteriormente como falencias en el sistema de medidas en frontera, se han escogido
algunos casos que serviran como sustento de las premisas que son parte de esta

investigacion.

2.4.1. Caso A
Datos Detalle
Fecha Quince de octubre de 2008.
Lugar Distrito Aduanero de Quito. Sala de arribo internacional Aeropuerto

Mariscal Sucre.

Hechos | 15-10-08: Arribo de pasajero proveniente de Estados Unidos. Declara
sobrepeso de equipaje con tres bultos que contienen doscientas veintisiete

camisas. Retencion de equipaje por “consulta de propiedad intelectual”.

20-10-08: Elaboracion de informe del funcionario que detuvo la
nacionalizacién de la mercaderia hacia el Gerente Distrital de Aduana.
(Recibido el 21-10-08)
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24-10-08: Notificacion del inicio de medida en frontera por parte de la
Gerencia Distrital de Aduana al Presidente del IEPI. (Recibido el 27-10-
08).

31-10-08: Revocatoria de la medida en frontera por parte del Presidente del
IEPI disponiendo se contine con la nacionalizacion de la mercaderia
retenida. (Recibido el 4-11-08).

Analisis: como se habia mencionado anteriormente, los problemas que tiene la
operatividad de la medida en frontera, son especialmente notorios en los distritos
aduaneros que no son vias regulares de comercio, como la sala de arribo internacional de
aeropuerto de Quito. En el caso descrito, la mercaderia cuya nacionalizacion se ha detenido
corresponde a una minima cantidad de productos textiles que el inspector de Aduana en
sala de arribo presume falsificadas usando para ello argumentos carentes de técnica y de

precision, como los siguientes:

e Falta de factura comercial de los productos.

e Determinacion de una posible falsedad por bajo precio en compra (USD 7 por
pieza.

e Visualizacién y determinacion a priori de las marcas que identificaban a los

productos: Lacoste, Polo Ralph Lauren y Tommy Hilfiger.

Una de las fallas que se ha encontrado en este procedimiento, es que la mercancia dubitada
fue retenida sin que se establezca un precio en Aduana debido a la presuncion de su
falsedad, a pesar de que la posible infraccion no fue motivada adecuadamente. Se observa
que en este caso no se ha cumplido las formalidades exigidas por la Ley de Propiedad
Intelectual respecto de la apreciacion técnica y detallada que debe observar la
administracion aduanera en la determinacion de una posible violacién de derechos de
propiedad intelectual. De hecho, al informe que se remite al Gerente Distrital de Aduana y
al Presidente del IEPI no se adjunta ningin elemento que permita formarse un criterio

sobre la presunta falsedad de las mercancias retenidas.
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Dentro de este procedimiento, el Presidente del IEPI, al revocar la medida es claro en

mencionar, respecto de la actuacion de Aduana que:

“No se ha realizado un andlisis pormenorizado sobre el caso”

“El informe remitido por la Aduana a traves de la Gerencia Distrital de Aduana de
Quito no ha incluido fotografias, informes periciales ni muestras de la mercaderia
objeto de la medida adoptada; de igual manera tampoco contiene documentos,
escritos u otro tipo de evidencias”

“Se hace un corto resumen del procedimiento seguido en el presente caso”

“Vistos todos los antecedentes remitidos por la Aduana no existen elementos de
juicio suficientes que permitan advertir que se hayan transgredido derechos de
propiedad intelectual”

“Revisados los documentos que integran el informe elaborado por tal institucion
(Aduana), resulta evidente que no se cuenta con los fundamentos necesarios para
arribar a una conclusion”

“En efecto y en atencion a la forma en que ha sido preparado, se evidencia que el
informe no cumple con las exigencias del articulo 342 de la Codificacion de la Ley

de Propiedad Intelectual ”.

Como resultado, el Presidente del IEPI revocé la medida en frontera iniciada de oficio por

Aduana ya que la inadecuada actuacion de esta institucion no permitio reunir los

suficientes elementos de juicio para establecer una violacion de derechos de propiedad

intelectual.

En el caso analizado, la principal falencia se ha referido a la inexistencia de fotografias o

muestras fisicas anexas, documentos, informes periciales y especialmente de un estudio

comparativo entre una muestra dubitada y una original para concluir con certeza que

existid violacion.
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24.2 CasoB

Datos Detalle
Fecha Seis de octubre de 2009
Lugar Primer Distrito Aduanero. Puerto de Guayaquil
Hechos | 5-10-09: Retencion de un embarque de juguetes provenientes de China por

encontrar un valor FOB bajo en relacion al bien y presumir violacion de

derechos de propiedad intelectual de una reconocida marca japonesa.

6-10-09: Notificacion de la medida en frontera adoptada al Subdirector
Regional del IEPI en Guayaquil en razon de la desconcentracion de

funciones bajo la cual funciona actualmente dicha institucion.

6-10-09: Notificacion de la medida adoptada a los apoderados del titular del

derecho presuntamente vulnerado.

14-10-09: Suscripcion de un acta transaccional en el cual el apoderado del
titular del signo distintivo vulnerado y el importador acuerdan una serie de
restricciones para evitar futuras infracciones similares a la vez que deciden

la destruccion de la mercaderia infractora.

16-10-09: Aceptacion por parte del IEPI del acuerdo transaccional suscrito

y dispone la revocatoria de la medida en frontera tomada.

21-10-09: Inicio de gestiones en la Aduana para el cumplimiento del
acuerdo de destruccion de la mercaderia infractora y facilitar la

nacionalizacién de los productos restantes del embarque que no vulneren
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derechos de propiedad intelectual.

14-12-09: Destruccién de la mercaderia infractora.

Anélisis: en este caso, se puede apreciar que Aduana ha tomado especial cuidado en
realizar un informe que se adapte a los requerimientos del articulo 342 de la Codificacion
de la Ley de Propiedad Intelectual. Es asi que el oficio en el cual se notifica el inicio de la
medida en frontera, aporta detalles originados en una observacion minuciosa de los
productos cuestionados, su origen, importador, embarcador, detalles fisicos, nGmero total
de unidades y especialmente el envio de una muestra fisica a la autoridad de propiedad
intelectual para la revision correspondiente, con todo lo cual, se ha notificado al apoderado
del titular de los derechos presuntamente vulnerados a fin de que “tomen las medidas que

consideren pertinentes ante el IEPI"*

También pueden apreciarse ciertas falencias en relacion a las variables que ya se han
analizado con anterioridad y que constituyen amenazas ciertas a la operatividad y éxito de

la medida en frontera.

Por ejemplo, si bien se ha cumplido con el procedimiento de notificar de manera correcta y
oportuna, al apoderado del titular de los derechos vulnerados, puede darse el caso que
dicha notificacion no tenga el efecto deseado, por ejemplo, cuando el apoderado haya sido
revocado o sustituido. Ademas, es de notar que, el hecho de que la Aduana notifique el
apoderado en los términos indicados, constituye una especie de “transferencia de
responsabilidad” hacia este actor procesal de determinados actos que en realidad siguen
siendo competencia de Aduana, como el cotejo de los productos y la emision de informe

pormenorizado en los términos de la Ley de Propiedad Intelectual.

En el caso en analisis, el informe estd mejor elaborado que en el Caso A, pero aun no logra

un nivel alto de perfeccion técnica que permitiria adoptar una decision motivada en el caso

> Oficio ADUANA-GFZ-DI-919 de 6 de octubre de 2009 enviado por la Coordinacion General de
Intervencion de la Aduana del Ecuador al apoderado del titular de los derechos presuntamente

vulnerados.
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de que la notificacion al apoderado sea ineficaz o este decida no adherirse a la medida en

frontera por disposicion de su cliente o por una negociacion fallida con este.

Por tanto, se considera que la notificacion al apoderado de los derechos presuntamente
vulnerados, a fin de que se adhiera a la medida, no debe ser tomada como un alivio de
carga de responsabilidad para la Aduana sino como un mecanismo mas para que la accién
legal analizada sea mas efectiva y conserve su nivel de resultados incluso sin la

comparecencia del titular o apoderado notificado.

El siguiente problema que se ha establecido en el caso actual es el referente a la existencia
de mercancias que no vulneran derechos de propiedad intelectual y que ain asi son
retenidos en Aduana por estar en el mismo embarque o pertenecer a la misma operacion de

comercio exterior de productos que se presume si vulneran los derechos sefialados.

El caso B es una muestra de que ese €S un riesgo constante que causa un perjuicio al
importador y al receptor final de las mercaderias ya que del analisis se colige que una parte
considerable del embarque cuya nacionalizacion fue detenida, consistia en mercaderias que
no fueron consideradas sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual. A pesar
de tratarse de mercancias de total legalidad, estas fueron igualmente detenidas con las que
si vulneraban derechos, impidiendo su nacionalizacion mas de un mes. Si bien la parte
pertinente del ADPIC dispone que las autoridades aduaneras no tengan responsabilidad en
el caso que se presenta, bien se podria establecer algin mecanismo que permita la
racionalizacion del procedimiento para permitir la salida de las mercaderias que no
representan una violacidn de derechos evitando perjuicios y costos adicionales al

importador.

2.4.3 Caso C

Datos Detalle

Fecha Ocho de septiembre de 2008

Lugar Primer Distrito Aduanero. Puerto de Guayaquil
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Hechos

06-09-08: Retencion de un embarque de diversos articulos provenientes de
China, en especial juguetes que se presumen vulnera derechos de propiedad
intelectual.

08-09-08: Notificacién de la medida en frontera adoptada al Subdirector
Regional del IEPI en Guayaquil en razon de la desconcentracion de
funciones bajo la cual funciona actualmente dicha institucion con un
informe que incluye descripcion econdémica e imagenes de los productos

cuestionados.

08-09-08: Notificacion de la medida adoptada a los apoderados del titular

del derecho presuntamente vulnerado y al importador.

22-04-09: Inicio de la indagacion previa por delito de propiedad intelectual
en base a una denuncia presentada por la Gerencia Distrital de Guayaquil de

la Aduana del Ecuador.

07-05-09: Diligencia de reconocimiento fiscal de la mercancia
presuntamente violatoria a los derechos de propiedad intelectual.
Nombramiento de perito para la realizacion del cotejo de los productos

cuestionados.

10-06-09: Remision del peritaje realizado a los productos dubitados y
dispuesto dentro de la indagacion previa con resultado positivo al analisis
de falsedad.

15-09-09: destruccion de mercaderias infractoras por disposicion del Juez
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de Garantias Penales.

Anélisis: Este es un caso en donde se puede observar que el tiempo empleado para lograr
el objetivo de la medida en frontera es muy largo, posiblemente porque en virtud de la
denuncia penal presentada por la Aduana, el proceso fue remitido para conocimiento de la
Fiscalia de Propiedad Intelectual para que ésta entidad actlie en base a impulsos procesales.
Por tanto, la carga de la informacién y analisis de las circunstancias y caracteristicas de la
mercaderia presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual, tal como
sucedio en el caso anterior, fue transferida de la Aduana hacia los apoderados de los
titulares de los derechos infringidos y a la Fiscalia a través de oficios. Por tanto, se
considera un tanto inconveniente el hecho de que la Aduana se desprenda del

procedimiento para dejarlo a la libre intervencion de los demés actores procesales.

Por las especiales caracteristicas de la retencion de productos en Aduana, la medida en
frontera debe realizarse de una manera rapida para permitir, de ser el caso, la
nacionalizacion de los productos que no involucran violacion de derechos. Lo contrario
significa un perjuicio al importador y una carga administrativa y fisica innecesaria para

Aduana.

Asi, los casos préacticos nos demuestran que la medida en frontera sobre propiedades
intelectuales que es aplicada por la Aduana, ain presenta diversos problemas operativos
que disminuyen su capacidad de prevision y sancion de las infracciones de pirateria y
falsificacion. Estos problemas, deben ser tomados en cuenta en la actual reestructuracion
de Aduana y en general, por todos los entes involucrados. Sin embargo, la principal
responsabilidad recae en el Estado, como garantista de derechos, a fin que se tomen
medidas para fortalecer la operatividad y la capacitacion de las autoridades de Aduana y
Propiedad Intelectual y para incluir de manera activa a los agentes de comercio exterior,
agentes de propiedad intelectual y a los titulares de los derechos vulnerables de ser
infringidos, fomentando el intercambio de informacion que permita, entre otras cosas,
hacer de la Aduana un ente valioso que trascienda mas alla del inicio de la medida y
retencion de mercaderia, hacia convertirse en una institucién técnica que esté en plena
capacidad de informar técnica y objetivamente sobre las diversas formas de violaciones de

derechos de propiedad intelectual
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Capitulo Il

3. Acciones a ser adoptadas para fortalecer la medida en frontera

gcuatoriana

Una vez que se han establecido cuales son los problemas que enfrenta la medida en
frontera en su aplicacion y operatividad, cabe exponer algunas propuestas que permitan
promover las fortalezas y caracteristicas de esta medida legal a fin de que pueda cumplirse

en el menor tiempo y con la mayor efectividad posibles, segtn fue concebida en su origen.

Este capitulo busca definir estrategias técnico-juridicas que promuevan la efectividad de la
medida en frontera a la vez que se conviertan en soluciones innovadoras partiendo de
estructuras estatales y legales ya existentes. Por tanto, las diversas propuestas que se
desarrollaran en los acapites siguientes estan debidamente sustentadas lo cual permitiria su
viabilidad.

La primera propuesta estd encaminada a las falencias de tipo humano, promoviendo la
capacitacion de los peritos en propiedad intelectual, en este caso, aquellos que realizan
cotejo marcario y de falsificaciones y pirateria, partiendo de las disposiciones
reglamentarias emitidas por el Consejo Directivo del IEPI a través de la resolucion CD-
IEPI-10-01 para la estructuracion del cuerpo de peritos acreditados ante esa institucion,

normativa que fue estudiada a detalle en el acépite 2.3

Posteriormente, se plantea en un breve estudio de derecho comparado, usando los casos de
México y Paraguay, en donde el registro de propiedades intelectuales (Especialmente
signos distintivos) ante las autoridades de Aduana o “en frontera”, esta reglado, es una
practica comun e incluso llega a ser mandatorio por la efectividad que ha demostrado tener

en la operatividad de la medida en frontera.

Una vez analizadas las particularidades de estos paises, se elaborard conjuntamente con el
tercer punto una propuesta, que permita establecer un sistema analogo o similar a fin de
que la autoridad aduanera pueda tener acceso prolijo a una informacién exacta y
actualizada sobre los derechos de propiedad intelectual que estan protegidos en el pais, sus
titulares, agentes y muestras o imagenes de los productos protegidos mediante registros de
marcas, situacion que en la actualidad no sucede, tal como se analizd en el capitulo

anterior.
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La tercera propuesta, estd encaminada a dar soporte adecuado a las operaciones de la
autoridad aduanera a través de la elaboracion de un proyecto piloto que permita establecer
una unidad desconcentrada del IEPI en el Puerto de Guayaquil, a fin de que los informes
técnicos detallados que debe emitir Aduana al momento del inicio de la medida en
frontera, cuenten con un respaldo legal y técnico que permita que estos documentos se
constituyan en verdaderos elementos de juicio en base a su motivacion, para que la

autoridad de propiedad intelectual pueda revocar o confirmar la medida tomada.

Este proyecto busca reducir los tiempos de respuesta por parte de las autoridades a la vez
que establecer un control conjunto entre Aduana y el IEPI para fortalecer la efectividad de
la medida en frontera, reduciendo las incorrecciones que puedan darse en la toma y
ratificacion de la medida ademéas de proveer de informacion precisa y oportuna para la

toma de decisiones en Aduana.

3.1.Formacion de peritos en propiedad industrial como un servicio

publico conexo a la centralizacion de la acreditacion.

La iniciativa del Consejo Directivo del IEPI al crear a través de un reglamento un sistema
de acreditacion de peritos en la propiedad intelectual, constituye un importante aporte para
la sistematizacion de los procesos de proteccion de derechos de propiedad intelectual a la
vez que permite mejorar la evaluacion de los peritos, promover la inscripcion y
participacion de nuevos profesionales en el area y establecer un sistema de educacion

continua con la cual puedan mejorar sus conocimientos en su area de experticia.

El Reglamento para la Calificacion y Registro de Peritos y Expertos Técnicos del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. *® Establece una interesante disposicion segin la
cual “Una vez calificado, la o el perito debera aprobar los cursos que sobre propiedad

intelectual, el 1EPI le indigue a fin de perfeccionar su acreditacion”. (Art.5)

'® Registro Oficial nimero 208 de siete de junio de 2010. Resolucién 10-01 del Consejo Directivo

del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.
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Analizado, el espiritu de la norma, esta disposicion de cardcter mandatorio, busca
promover la actualizacién continua de los peritos de propiedad intelectual que estén
registrados para su ejercicio profesional, con el fin de fortalecer sus conocimientos y
otorgarles herramientas que permitan la emisién de opiniones debidamente fundamentadas,
las cuales a su vez, permitiran que las autoridades administrativas y judiciales puedan

tomar decisiones adecuadas dentro de los casos que se plantean ante ellos.

De hecho, esta disposicion prevé la revocatoria 0 cancelacion de la acreditacion como
perito en caso de que incumpla la obligacion de capacitarse en los eventos que el IEPI le
indiqué. Resta sin embargo, que se especifique de una manera clara, cuéles seran los
requisitos de aprobacion de dicha capacitacion y sobretodo, promover que en la practica se

den dichos eventos académicos.

A pesar de este reparo, se considera que esta disposicion es una gran oportunidad para
establecer mecanismos educativos que permitan el mejoramiento de las destrezas y
conocimientos de los peritos de propiedad intelectual, y en el caso que estamos analizando,
de aquellos profesionales que participan en la medida en frontera a fin de determinar la

legalidad de productos cuestionados tanto por pirateria como por falsificacion.

A tono con las disposiciones reglamentarias antes mencionadas, a continuacion se
establecera un plan de capacitacion especifico para peritos de propiedad intelectual que
participan en medidas en frontera como un aporte de esta investigacion a las problematicas

analizadas anteriormente.

3.1.1 Plan de Capacitacion para peritos acreditados en propiedad
intelectual, con mencién a los profesionales que actdan como
expertos en el cotejo de productos retenidos en medida en

frontera.

3.1.1.1 Introduccion

En funcién de la problematica mencionada en los capitulos anteriores y en concordancia
con la disposicién reglamentaria establecida en la Resolucién CD-1EPI-10-01, respecto de

la obligatoriedad de capacitacion de los peritos acreditados en asuntos de propiedad
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intelectual, se establece la necesidad de plantear una planificaciéon que permita el
cumplimiento de la normativa en lo referente a la actualizacién de conocimientos y
mejoramiento de las habilidades de los expertos en propiedad intelectual que estén
calificados bajo el sistema disefiado por el IEPI.

En virtud de esto, se establece la necesidad de disefiar un plan de capacitacion para los
peritos de propiedad intelectual que estén debidamente calificados con especial mencion a
aquellos que intervienen en el procedimiento de medidas en frontera, objeto de estudio de
esta investigacion con el objetivo primigenio de mejorar los procesos de aplicacion de la
normativa interna e internacional y elevar los niveles de calidad y satisfaccion con la
intervencién de los peritos y autoridades de Aduanas y propiedad intelectual en la
deteccidn, evaluacion y determinacion de posibles violaciones de derechos de propiedad
intelectual.

En virtud del enfoque de estudio de esta investigacion, la planificacion propuesta
corresponde a la capacitacion que podrian recibir aquellos peritos calificados que
participen sobretodo en la determinacion de los aspectos de propiedad intelectual que estan
inmersos en la adopcion de la medida en frontera, especialmente en lo relacionado con la
evaluacion y determinacion de productos falsificados y pirateadas. Por tanto, lo que se
prioriza dentro de este plan, es el fortalecimiento de las destrezas y la entrega de nuevas
herramientas, para que estos expertos técnicos puedan aportar con criterios precisos a la
confirmacion de la legalidad o no de un producto cuestionado. De esta manera, la
capacitacion propuesta prioriza el estudio de los aspectos técnicos y juridicos de la

propiedad intelectual.

En este contexto, este plan de capacitacion estad orientado a promover en el equipo de
peritos acreditados, conocimientos, habilidades y destrezas para mejorar permanentemente
su capacidad, fomentar su comportamiento ético, lograr un incremento en la eficiencia del
procedimiento y prepararlos para la emision de informes concluyentes con suficientes
bases que establezcan elementos de juicio suficientes y adecuados para la formacién de la
voluntad administrativa, especialmente en los asuntos referentes a la determinacion de

falsedad y pirateria.

Capacitacion debe entenderse como un proceso de ensefianza-aprendizaje, que debe
constar en los planes estratégicos institucionales y que se aplica organizada y

sistematicamente para que los peritos acreditados adquieran y desarrollen el nivel de sus
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conocimientos, valores éticos y habilidades especificas para el desempefio de la labor
técnica encomendada, que segln la practica, generalmente suele consistir en la
comparacion de muestras originales con dubitadas para establecer la legalidad o no de las
mercancias retenidas en puerto en base a una medida en frontera. Con estos procesos se
logra un mejoramiento de las competencias del perito, la confianza hacia las entidades

publicas encargadas del procedimiento y el aumento de la efectividad.

“Asi la capacitacion es el conjunto de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de
los planes y la implantacion de acciones especificas de la empresa para su normal
desarrollo. En tal sentido la capacitacion constituye factor importante para que el
colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que, es un proceso constante
que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, asi
mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del

))17
colaborador

3.1.1.2 Objetivos

e Preparar al talento humano que se acredite en el equipo de peritos del IEPI para la
ejecucion eficiente de las responsabilidades inherentes a los nombramientos que

reciban, fomentando un alto rendimiento.

e Aportar conocimientos técnicos que permitan al perito acreditado en asuntos de
propiedad intelectual, mejorar sus destrezas en la determinacién de la legalidad de

productos cuestionados en medidas en frontera, con transparencia y eficacia.

e Proporcionar conocimientos técnicos y juridicos relativos al ejercicio de la
propiedad intelectual a fin de promover la emision de dictamenes adecuados que

permitan la formacion adecuada de la voluntad administrativa y judicial.

o “La Administracion de Recursos Humanos”, disponible en:

http://www.wikilearning.com/curso gratis/la_administracion de recursos humanos

modelo_de_un_plan_de_capacitacion/15947-56. (Consultado el 19 de noviembre de 2010).
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e Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual de cada uno
de los peritos acreditados ante el IEPI y que actlan en procesos de medida en
frontera, a fin de cumplir con los objetivos que la norma ha planteado para el
procedimiento y las estimaciones de éxito en la prevencion y reaccion ante el

ilicito.

3.1.1.3 Contenidos®®

Para efectos de establecer un plan de estudios adecuado al nivel de instruccion que deben
acreditar los peritos y expertos técnicos en propiedad intelectual y teniendo en cuenta que
para este estudio especifico se estableceran parametros relacionados con la medida en

frontera, se propone los siguientes temas:

18 |_a presente propuesta corresponde a una adaptacion del autor de esta investigacion al syllabus
perteneciente al curso mediante el cual se obtiene el titulo académico y profesional de valor
europeo  “Perito Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial” ofrecido por la Escuela de
Prevencion y Seguridad Integral adscrita a la Universidad Auténoma de Barcelona. A fin de hacer
gue su contenido sea aplicable a la formacion de peritos que intervienen en medidas en frontera, se
ha procedido a su edicion e introduccién de variables que son comunes en la practica del
procedimiento estudiado en esta tesis. Se ha escogido la malla curricular de este curso ya que su
aplicacion puede ser una base para promover la accién del IEPI en lo dispuesto en el articulo 5 de
la Resolucién CD-IEPI-10-01 en lo referente a la formacion de peritos por cuanto esta dirigido a
profesionales que ya tienen conocimientos sobre la materia y que buscan fortalecer sus destrezas en
el area a la vez que posee aval universitario y es valido para la obtencién de un titulo oficial

europeo de Maestria.

Esta informacion esta disponible en
http://www.grafologiauniversitaria.com/programa010Proplintel-castellano.pdf (Consultado el 23 de
octubre de 2010)
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A) Fase introductoria

a. Introduccién al Derecho de la Propiedad Intelectual

b. Introduccion a la estructura organica de Aduana y su regulacion legal.
c. Pirateria y Falsificacion

d. Delitos relativos a la propiedad intelectual.

e. Procedimientos para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

B) Derecho aplicado a la propiedad industrial e intelectual
a. Legislacion nacional: Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento.

b. Legislacion internacional: acuerdos, reglamentaciones y directivas de OMC,
OMPI, Comunidad Andina.

c. Estudio del ADPIC en relacion a la medida en frontera.

C) Estudio técnico I: Sistemas de impresion e identificacion de productos.

a. Estudio de los métodos peculiares de impresion y de los elementos
caracteristicos de empaques, productos y etiquetas en el contexto de su

importancia en la verificacion de patentes y marcas.

b. Principales medidas de seguridad y determinacién de originalidad de

productos, previstas en origen.

c. Elementos de seguridad documental que debe conocer el perito de
propiedad intelectual sobre los procesos administrativos y el ingreso de

productos a fin fortalecer la lucha contra la falsificacién y la pirateria.

65



D) Estudio técnico I1: Verificacion y peritaje de productos textiles.

a. Analisis comparativo de los elementos esenciales e identificativos de las
marcas en su cotejo con sus imitaciones, con especial observacion en casos
practicos y las marcas con mayor indice de vulnerabilidad o reincidencia de
violacion en el area de vestidos, calzados, sombrereria, productos de las

clases 24 y 25 de la Clasificacion Internacional de Niza.

E) Estudio técnico IlI: verificacion y peritaje de productos musicales.
a. Definicién de fonograma.
b. Modalidades de pirateria.
c. Estructuray proceso de fabricacion del CD.
d. Cddigos de identificacion y sistemas anti copia.
e. Estudio de los discos compactos regrabables.

f. Estudio de comparacidn-identificacion de creaciones y copias en software.

F) Estudio técnico IV: verificacion y peritaje de relojes

a. Analisis de los elementos esenciales e identificativos en la calidad de
relojeria y comparativa de las principales marcas con los sistemas y medios

de violacion de derechos de propiedad intelectual mas comunes

G) Estudio técnico V: verificacion y peritaje de juguetes

a. Estudio de las particularidades cualitativas de los juguetes de marca y las

violaciones de propiedad intelectual mas recurrentes dentro de este rubro.

H) Estudio técnico VI: Verificacion y peritaje de productos industriales

a. Profundizacién de analisis y determinacion de los elementos genéricos y
especificos de los principales productos industriales para la valoracién de su

autenticidad y posibles falsificaciones, especialmente en lo comprendido en

66



las clases internacionales 3, 5, 7, 9, 24,25, 29, 30 , 32, 33 y 34 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

I) Estudio técnico VII: Documentoscopia aplicada a patentes y marcas

a. Método de la documentoscopia utilizados para el cotejo en patentes y
marcas. Analisis de los soportes documentales graficos, grabados,

etiquetados y otros elementos de identificacion de productos

J) Estudio técnico VIII: El informe pericial y su defensa

a. Elaboracion de las partes del informe segln la especialidad, fotografias y

elementos gréaficos para adjuntar, recursos informaticos para su insercion.
b. Valoracion de informes periciales.

c. Apreciacion y defensa de los informes frente a las autoridades

administrativas y judiciales.

K) Estudio técnico IX: Grafopsicologia tipografica
a. Relacion entre grafologia y propiedad intelectual.
b. Grafologia digital.

c. Grafologia y disefio grafico publicitario.

L) Estudio técnico X: Percepcion, creatividad, inspiracion y plagio

a. Caracteristicas psicologicas que determinan la creatividad en relacion a la

mera imitacion. La percepcidn y el engafio.

M) Practica I: Andlisis de textos y expresiones gréaficas

a. Linguistica forense aplicada a la verificacién de autorias de textos y

violaciones de derechos de autor.
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N) Préctica Il: Peritaje en patentes y marcas

a. Casos practicos de la pericia en propiedad intelectual e industrial con
visitas, sesiones y seminarios de practica en laboratorios farmacéuticos,

Aduanas, fabricantes de productos originales y sus representantes.

3.1.1.4 Metodologia

Para la planificacion de formacion que se ha instrumentado, se ha establecido el uso del
aprendizaje basado en problemas como método interactivo, partiendo de la premisa de que
todos los profesionales participantes no inician de un conocimiento insipiente, sino mas
bien su nivel corresponde al de expertos técnicos. EI método queda mejor explicado en el

siguiente gréfico.

/—) Andlisis del Caso T

i

Conceptualizaciin M ETD DO Desarrollo de Habilidades
y Actitudes Gerenclales DEL CASDO Analiticas y Personales

Desarrollo de

* |dentificar oportunidades = Dizafiar estrategias
* Definir problemas = Tomar decisiones
® Intarpretar informacion * Trabajar en equipo en forma efectiva

Este tipo de aprendizaje fomenta la participacion de los expertos que fortalecen sus

conocimientos y permiten:

19 Imagen tomada de

http://www.iae.edu.ar/programas/Metodologia/Paginas/metodologiasinteractivas.aspx en base la
busqueda del Concepto “Método del Caso”. (Consultado el 23 de noviembre de 2010)
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e Estimular a los participantes a generar ideas que fortalezcan la formacion de los
demas peritos y aportar soluciones a los mas diversos casos practicos en funcion de

las experiencias previas.

e Este proceso involucra en relaciones de coordinacion entre facilitadores y peritos

alumnos en el proceso de aprendizaje para lograr discusion y analisis interactivo.

3.2. Registro de signos distintivos ante las autoridades de Aduana.

sinopsis de los casos mexicano y paraguayo.

3.2.1. El caso mexicano?

En los Estados Unidos Mexicanos, este tema es regulado por la norma denominada
“Cuarta Resolucion de Modificaciones a la Reglas de Cardcter General en Materia de
Comercio Exterior para 2009 y sus anexos 1,4, 22 y 25, en la que se adiciona la regla

2.4.19 con la finalidad de regular importacion de mercancia pirata o falsificada” 2

Esta normativa establece un procedimiento de ‘“registro marcario” ante la autoridad
aduanera (Agencia General de Aduanas), de similares caracteristicas a las que se realiza
ante la autoridad de propiedad intelectual (IMPI) pero méas expedita, en razén de que el
derecho sobre el activo de propiedad intelectual ya esta protegido. Por tanto, la inscripcién
en puerto es Unicamente un mecanismo de proteccion contra la falsificacion y pirateria y
un apoyo a Aduana para la deteccion oportuna de estos embarques irregulares en temas de
propiedad intelectual, especialmente en las fases de inspeccidn, vigilancia, transporte y

aforo.

Esta regulacion contempla la obligacion de la autoridad de Aduanas de conformar una base

de datos con informacidén que proveeran los titulares de signos distintivos registrados en

% Esta informacion es una adaptacion realizada por el autor de esta investigacién al Boletin de
Comercio Exterior, Aduanas y Propiedad Intelectual del Estudio Juridico Sanchez Devanny de
México. (Consultado el 22 de noviembre de  2010). Disponible  en

http://www.sanchezdevanny.com/fotos/Bulletin-2W-Junio-2010%20Esp.pdf

2 pyblicada en el Diario Oficial de la Federacion Mexicana el 11 de marzo de 2010

69


http://www.sanchezdevanny.com/fotos/Bulletin-2W-Junio-2010%20Esp.pdf

México, los cuales a su vez deben ser validados por el IMPI a fin de que en funcién de esa
base se puedan fortalecer los mecanismos que impiden las operaciones de comercio

exterior de mercaderias falsificadas y piratas.
La informacion que debe acreditarse ante la autoridad aduanera, es la siguiente:

e Denominacion del signo.

e Descripcion del signo en caso de ser mixto o gréfico.

e Nombre y domicilio del titular.

e Nombre, domicilio y datos de contacto del representante, apoderado o licenciatario
del signo.

e Numero del titulo que acredita el registro.

e Descripcion detallada de los productos protegidos con el registro.

e Fecha de vigencia del titulo.

e Gréfica del signo, de corresponder.

e Fotografias de alta resolucion del producto original

e Disefio de envase y embalaje, de corresponder.

Asi mismo, se han establecido requisitos especificos en el caso de licenciatarios. La
autoridad aduanera de México, exige presentar el contrato de licencia y su inscripcién en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de que se pueda tomar como valida su
intervencidn en un registro de marca en frontera. Algo similar ocurre con los importadores,

quienes deben tener un contrato de distribucion con iguales exigencias.

En esta legislacion, para impedir el ingreso de productos falsificados o pirateados, el
importador debe demostrar que tiene suscrito un contrato de distribucion o un contrato de
licencia de uso con el titular de la denominacion que se trate. Caso contrario, la
administracion de Aduana puede considerar el inicio de un proceso de determinacion de
sanciones administrativas que pueden derivar en una accién penal a traves de la

Procuraduria General de la Republica.

La Ley de Propiedad Industrial de México, exige que las licencias de uso de marca sean
requeridas por la autoridad y debidamente registradas para la produccion de cualquier tipo
de objetos o servicios, realizacidn de operaciones de comercio exterior, promociones,
publicidad o cualquier otra actividad que facilite la reproduccién y conocimiento publico

de un signo distintivo. En los casos de contratos de distribucion, el registro no es
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obligatorio ante el IMPI, pero es altamente recomendable por las consideraciones

analizadas.

La Ley de Propiedad Industrial de México reconoce efectos importantes al registro de un
contrato de licencia de uso de tal manera que el licenciatario puede ejercer amplios
derechos sobre el signo en cuestion. De esta manera se logra una mayor proteccién a la
marca en el &mbito nacional y se evitan las acciones de cancelacion por falta de uso que al

igual que en &rea andina se puede iniciar a los tres afios de no uso probado.

De esta manera, la regulacion mencionada promueve que los titulares de las marcas e
incluso sus licenciatarios y distribuidores faciliten los datos de los signos protegidos,
previa certificacion del IMPI, a las autoridades de Aduana contribuyendo de una manera
efectiva a detener las falsificaciones y la pirateria en puerto

3.2.2. El caso paraguayo?

Paraguay es otro de los paises que ha implementado un sistema de registro de marcas en
frontera a fin de proveerse de informacidn veraz y actualizada sobre los signos distintivos
que estan registrados en esa jurisdiccion a fin de hacer de las medidas en frontera,

procedimientos méas confiables y de mejores resultados.

La Direccién Nacional de Aduanas de Paraguay a fin de combatir los ilicitos relacionados
con la falsificacion y la pirateria ha habilitado el registro de marcas en puerto para la
verificacion de las operaciones de comercio exterior que involucren posibles violaciones
de derechos de propiedad intelectual y especialmente los relacionados con marcas.
Adicionalmente, se ha planteado a través de este nuevo procedimiento, salvaguardar los
derechos de titulares y del Estado estableciendo mecanismos mas agiles y uniformes para
la verificacidn de legalidad de determinados productos a la vez que se mejora la

recaudacién de tributos del comercio exterior.

2 El detalle de esta norma legal y la situacién que ha servido como preambulo ha sido escrito por
el autor de esta investigacién a partir de la informacion proporcionada por la Asociacién Paraguaya

de Agentes de Propiedad Intelectual disponible en http://www.apapi.com.py/leyes/resolucion-

nc2ba-130_por-la-cual-se-dispone-la-seccion-de-registro-de-marcas.pdf (Consultado el 23 de
noviembre de 2010)
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En este pais, este procedimiento se regula a través de la Resolucion 130-Aduana Paraguay
de 25 de febrero de 2010 por la cual se dispone la creacion de la Seccién Registro de
Marcas dependiente del Departamento de Registro de la Direccién de Procedimientos
Aduaneros y se establecen los requisitos para registrar una marca bajo los siguientes

parametros:

Parametro Especificaciones

Consideraciones | Articulos 18,109 y 110 de la Ley de Marcas, el ADPIC vy los articulos
2,384 y 385 del Codigo Aduanero (Paraguay).

Objetivo de la | Habilitacion de un sistema de registro de marcas en Aduana para lograr
norma mayor difusion y proteccion de los derechos de propiedad intelectual
registrados en el Ministerio de Industria y Comercio.

Armonizacion del comercio exterior.

Combatir y disuadir los ilicitos relacionados con la pirateria y la

falsificacion en las operaciones de comercio exterior.

Estructura Oficina de nivel seccidn dependiente de Departamento de Registro de la

organica Direccion de Procedimientos Aduaneros.

Requisitos para | Ser titular de un signo distintivo previamente registrado y en vigencia

registrar - marca Nombre, nacionalidad y demas datos de identificacion y localizacion

en Aduana del titular.

Datos completos del agente de propiedad industrial apoderado o

patrocinador.

Poder o autorizacion otorgado al agente de propiedad industrial.
Copia certificada del titulo que acredita el registro del signo distintivo.
Denominacion y reproduccion grafica del signo.

Descripcion de los productos protegidos mediante el registro del signo.
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Proceso Ingreso de documentacion en la Direccion de Procedimientos
Aduaneros.

Derivacion al Departamento de Registro para emision de opinion sobre
requisitos formales.

Una vez cumplidos, se registrara la marca en el Registro Aduanero de
Marcas cuya vigencia sera igual al del registro original realizado ante el
Ministerio de Industria y Comercio.

Se emitira un certificado de registro de marca en Aduana.

Distribucion Todo lo actuado se transmite a los 130 puestos aduaneros del pais y
especialmente la oficina de notificaciones para mantener contacto
permanente con los agentes de propiedad industrial indicados en caso
de requerir su intervencion en procesos de medidas en frontera.

Obligaciones Renovar la inscripcién en Aduana a par de la renovacion del titulo

del titular originario de registro.

Informar sobre el cese del derecho sobre el signo distintivo, bien sea por
transferencia, cancelacion o nulidad de la concesion del registro

originario.

Proporcionar a la autoridad aduanera fotografias de buena definicion
(maximo medio megabyte) de cada uno de los productos protegidos por
el signo distintivo registrado en Aduana, a fin de realizar un cotejo
primario en el caso de retencion por posible violacion de derechos de

propiedad intelectual.

Este mecanismo prevé una innovacion interesante en la prevencion y combate de la

pirateria y la falsificacién. Con el uso de un software cuyo disefio estd dispuesto en la

resolucién analizada, el sistema de Aduanas emite alertas automaticas ante la sospecha de

productos dubitados en aspectos de propiedad intelectual. Estas alertas se generan en base

a los datos obtenidos de las declaraciones aduaneras, a los registros graficos que se

proveyeron en el registro en Aduana y de ser necesario, en el aforo fisico de las
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mercaderias. Una vez cumplido este proceso, las alertas son emitidas directamente a los
agentes de propiedad industrial que tienen a su cargo el registro y proteccion de los signos
distintivos presumiblemente afectados.

Este innovador mecanismo permite tener un total control sobre la comparacion de los
productos dubitados y la notificaciébn oportuna a los agentes o titulares correctos,
reduciendo tiempos de respuesta, mejorando los resultados de los andlisis y eliminando al
maximo la retencién indebida de mercaderias importadas en los casos de cargamentos
mixtos (mercaderia original y falsificada o pirata) o de falsos positivos en el caso de

embarques de una sola indole.

3.2.3. Aplicabilidad en el caso ecuatoriano

Como se ha podido apreciar en los casos anteriores, la aplicacion de un sistema de registro
de marca en frontera requiere de una normativa que establezca los alcances y limites de
dicha proteccion, asi como las particularidades del sistema de registro y las instituciones

que estara encargadas de llevar a cabo dicho procedimiento.

En base a las variables establecidas en esta investigacion, se considera que la eventual
aplicacion en Ecuador, de sistemas similares a los analizados, requeriria el concurso
conjunto de las autoridades de Aduana y propiedad intelectual a fin de lograr resultados
optimos. Dentro de este objetivo, las autoridades de propiedad intelectual y Aduana
deberian promover el intercambio de informacién y la promocién de los derechos de
propiedad intelectual entre los titulares de derechos que son vulnerados con frecuencia en
las operaciones de comercio exterior, a la vez que se cree un sistema de alerta temprana a
los agentes de propiedad intelectual por ser ellos quienes estan mas capacitados para
ofrecer una completa asesoria en los procedimientos de registro marcario y observancia en

frontera.

La socializacién de este tema conlleva la obligacion de las autoridades de promover el
ejercicio pleno del derecho de los titulares de que sus activos de propiedad intelectual sean
protegidos debidamente contra la falsificacién y la pirateria. Sin embargo, también se
requiere el compromiso de estos actos en diversos aspectos como la realizacion del

procedimiento que se regle para registrar informacion confiable y actualizada en Aduana y
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proporcionar medios de cotejo para que las autoridades puedan realizar retenciones

motivadas y adecuadas de productos dubitados en frontera.

En la practica®® se ha observado que las autoridades de Aduana de Ecuador han mostrado
interés por receptar informacion de los signos distintivos cuyo nivel de vulnerabilidad a la
falsificacion es alto en funcién de las estadisticas que manejan. Sin embargo esta
informacién ha sido solicitada y encaminada a través de agentes y apoderados de
propiedad intelectual, dejando relegada de cierta manera a la autoridad de propiedad
intelectual haciendo de este método inconsistente y no uniforme por lo que la informacion

que se ha remitido a través de agentes puede que no sea la mas confiable al momento.

Considerando lo anterior, es posible plantear la implementacion de un sistema de registro
de marcas en frontera, pudiendo operar como una dependencia operativa de Aduana o
también, ser parte de la estructura de la autoridad de propiedad intelectual en concordancia

con su funcion de promover la observancia de los derechos intelectuales.

Ya que Aduana y IEPI son instituciones de derecho publico con autonomia administrativa,
se facilita el hecho de que a través de sus Organos de administracion se promueva la
creacion de la propuesta constante en esta investigacion ya que al tener capacidad de
legislacion y disposicion financiera, podrian poner en practica esta u otras propuestas que
permitan el mejoramiento de los procesos de observancia de derechos de propiedad
intelectual y disuasion del cometimiento de nuevos ilicitos relacionados con la falsificacion

y la pirateria.

En el siguiente acépite, se desarrollard entonces la idea que se ha esbozado en estos
parrafos, segln los parametros que son comunes a la aplicacion de estos asuntos en las

instituciones del Estado.

2 Como parte de su experiencia laboral, el autor de esta investigacion, realizé en 2009 una

recopilacion de datos de diversos signos distintivos que fueron solicitados por Aduana a fin de
poseer datos concretos sobre determinados activos de propiedad intelectual que son mas
susceptibles de ser falsificados en base a la recurrencia de medidas tomadas a productos que se

asemejaban o trataban de imitar dicho signos.

Cabe sefialar que dicha solicitud fue encaminada desde Aduana hacia el apoderado del titular de
dichos signos, sin la intervencién ni certificacion del IEPI. Adicionalmente, esta labor no fue

repetida en los doce meses siguientes por lo que se trato de una emision Unica de datos.
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3.3.Proyecto piloto de creacién de una oficina especializada del 1EPI
en el primer Distrito Aduanero en el Puerto de Guayaquil para la
provision de datos de activos de propiedad intelectual registrados
en el pais y de soporte técnico para las actividades de proteccion de
derechos de propiedad intelectual en Aduana (medidas en

frontera)

3.3.1. Datos generales del proyecto

3.3.1.1.  Nombre: Proyecto piloto de creacion de una oficina especializada
del IEPI en el primer Distrito Aduanero en el Puerto de Guayaquil con el
objetivo de proveer de datos sobre los activos de propiedad intelectual
registrados en el pais y brindar soporte técnico y juridico para la
ejecucion de procedimientos de medidas en frontera. (Centro
coordinador de informacion y soporte de propiedad intelectual en
Aduana)

3.3.1.2. Justificacion e importancia: La ejecucibn de medidas de
observancia de derechos de propiedad intelectual y especialmente la
medida en frontera, requiere de dos elementos fundamentales: el acceso a
informacion actualizada y veras (datos de calidad) sobre los derechos de
propiedad intelectual (Especialmente signos distintivos) que estan
protegidos en el pais y del concurso de los conocimientos operativo de
campo de los administradores de Aduana y técnico juridico de la

autoridad nacional de propiedad intelectual.

Por tanto, este proyecto reviste especial importancia al promover la
creacion de una unidad que permita la conjuncién de estos elementos a
fin de promover la calidad y efectividad de la accion de medida en
frontera, precautelando los derechos de los titulares de derechos, las
finanzas publicas y el bien comun al disuadir las practicas desleales e

ilegales de comercio como la falsificacion y la pirateria. La
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centralizacion de datos y conocimientos técnicos permitira al
administrador de Aduana planificar, generar, analizar, evaluar de mejor
manera el trabajo que se realiza en la observancia de derechos de
propiedad intelectual.

3.3.1.3.

Intelectual y Aduana del Ecuador, con las potestades que se regulen

Entidades ejecutoras: Instituto Ecuatoriano de Propiedad
mediante el convenio especifico que para el efecto se firme y la
normativa que emitan los drganos de administracion de estas entidades

de la administracién publica institucional.

3.3.1.4.

dentro del Distrito Aduanero del Puerto de Guayaquil. Luego de su

Cobertura y localizacion: Este proyecto piloto tendra cobertura

evaluacion podré extenderse a otros distritos.

3.3.1.5. Plazo de ejecucion:

Actividades Tiempo Responsables

Elaboracion del | Enero a marzo | Direcciones de planificacion de las entidades

proyecto 2011 ejecutoras

Presentacion y | Marzo a abril | Organos de administracion de las entidades

ajuste del | 2011 ejecutoras

proyecto

Aprobacion del | Abril a junio | Maximas autoridades de las entidades ejecutoras.

proyecto 2011 Secretaria Nacional de Planificacion. Ministerio de
Finanzas. Ministerio de Relaciones Laborales
(Vice ministerio del Servicio Publico)

Implementacién | Agosto a | Entidades ejecutoras.
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del proyecto

Diciembre 2011

Evaluacion del

proyecto.

Permanente desde | Entidades ejecutoras. Auditorias externas.
la ejecucion.
Global a los 12
meses en base a

variable sefaladas

3.3.1.6. Sector y tipo de proyecto:

3.3.1.6.1. Sector: Asuntos internos
3.3.1.6.2. Subsector, tipo de inversion: Servicios
3.3.1.6.3. Instituciones responsables: Instituto Ecuatoriano de la

Propiedad Intelectual y Aduana del Ecuador.

3.3.2. Diagnostico y problema

3.3.2.1.  Situacidn actual del area de intervencion del proyecto: En el area

de intervencidén no existe al momento gestion, departamento o seccion
alguna que se encargue de proporcionar datos de calidad a la autoridad

de Aduana para la practica de medidas en frontera.

3.3.2.2. ldentificacion, descripcion y diagndstico del problema: Carencia

de logistica y recurso humano que provea de informacion precisa y
actualizada sobre los derechos de propiedad intelectual registrados en el
pais y sus particularidades, que permitan dan un soporte adecuado a las
operaciones y obligaciones legales de la autoridad de Aduana, en lo

referencia a la observancia de los mencionados derechos.

3.3.2.3. Linea base del proyecto: Las autoridades nacionales de Aduanas y

Propiedad Intelectual han establecido regulaciones y procedimientos
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operativos durante los Ultimos afios a fin de promover la observancia de
derechos de propiedad intelectual y dar mayor efectividad a las medidas
en frontera. Sin embargo no existe alin operaciones conjuntas entre estas
dos autoridades que permitan el intercambio de informaciéon vy
experiencias. Tampoco existe un representante de campo de la autoridad
de propiedad intelectual en el primer distrito aduanero del pais que
permita dar soporte a las operaciones de comercio exterior que son
objeto de medida en frontera por lo que los operadores de Aduana tienen
dificultades para cumplir la exigencia técnica que les impone la Ley de
Propiedad Intelectual respecto a los informes que deben presentar en la
medida en frontera a la vez que parten de datos supuestos sobre los
derechos de propiedad intelectual registrados en el pais y sus titulares o

agentes. De aqui se parte para la realizacion de este proyecto.

3.3.24. Analisis de oferta y demanda

3.3.2.4.1. Demanda: Poblacion referencial de 14 204.900 habitantes.

Poblacién demandante: 162 casos confirmados de medida en

frontera por falsificacion (2009-2010). Poblacién demandante

efectiva: Titulares de derechos de propiedad intelectual vulnerados
en operaciones de comercio exterior, autoridad nacional de
propiedad intelectual y de Aduana, jueces y fiscales, Policia

Judicial. Agentes y apoderados de propiedad intelectual.

3.3.24.2. Oferta: Los oferentes serdn Aduana del Ecuador e Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. La proyeccion de oferta
sera definida luego de la evaluacién del piloto a realizarse en el

puerto de Guayaquil.
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3.3.2.5. Identificacion y caracterizacion de la poblacién objetivo

(beneficiarios): La poblacion atendida por este proyecto sera la conformada por
los operadores de comercio exterior (importadores y exportadores) y por los
titulares de derechos de propiedad intelectual, especialmente aquellos cuyos
derechos son vulnerados a través de falsificacion y pirateria. Secundariamente se
atendera también a los operadores de Aduana a través de asistencia técnica y

acceso a datos de calidad y a otras instituciones estatales como la Fiscalia.

3.3.3. Objetivo del proyecto: Disefiar e implementar el Centro coordinador
de informacién y soporte de propiedad intelectual en Aduana a fin de que se
constituya en un apoyo tecnico, juridico y de acceso a datos de calidad sobre
los derechos de propiedad intelectual en el pais a fin de optimizar y mejorar

los resultados reactivos y disuasivos de la medida en frontera.

3.3.4. Indicador de resultados: Los resultados de este plan piloto podran
establecerse en funcidn de los procesos y subprocesos que sean acordados
para el nuevo Centro y que sean ejecutados tanto durante la creacién como en
el funcionamiento. Ademas, deberan expedirse por parte de las autoridades de
Aduana y propiedad intelectual, en el campo de sus competencias, normas
para el aseguramiento de la calidad de los procesos y de la excelencia de los
servidores publicos a su cargo. Por ultimo, para medir la efectividad del
centro como plan piloto también debe tenerse en cuenta el ndmero de
participaciones activas de esta nueva gestion en la toma de decisiones

adecuadas y oportunas sobre la medida en frontera.

3.3.5. Viabilidad y plan de sostenibilidad

3.3.5.1. Viabilidad técnica: las autoridades nacionales de propiedad
intelectual y Aduanas, en funcion de sus competencias asignadas
legalmente, cuentan con colaboradores calificados para cumplir las
funciones del Centro o cuentan con el cuadro de perfiles especificos que

se requieren para cubrir la experticia requerida para la planificacion,
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generacion, analisis y administracion de los procesos de soporte a la
medida en frontera y emision de datos de calidad sobre los activos de
propiedad intelectual registrados en el pais.

3.3.5.2. Viabilidad econémica y financiera: este proyecto deberd incluirse
en los presupuestos operativos, plan anual de contrataciones y planes
operativos anuales a fin de darle capacidad de sustentacién econémica en
funcién de las variables pertenecientes a cada entidad. Asi mismo, la
implementacion de éste piloto permitird la optimizacién de recursos
econémicos y humanos generando bienestar para los beneficiarios

primarios y secundarios.

3.3.5.3. Analisis de sostenibilidad

3.3.5.3.1 Operativa: Se fundamenta en el compromiso de las
instituciones ejecutoras de facilitar sus experiencias, competencias
especificas y bases de datos para el mejoramiento de la efectividad
de la medida en frontera y la proteccion de derechos de propiedad

intelectual en Aduana.

3.3.5.3.2. Impacto ambiental y de riesgos: Se prevé que el
funcionamiento del Centro se hard en base a una politica de cero
papel, reduciendo el uso de este elemento a lo minimo posible para
lo cual se aprovecharan las innovaciones tecnologicas y la
comunicacion de tiempo real. La implementacion del Centro no
reviste riesgos evidentes o potenciales para la integridad de las
instalaciones o de los colaboradores, sin embargo se tomaran las

precauciones debidas e inherentes al trabajo en un puerto maritimo.
3.3.5.3.3. Sostenibilidad social: expresada en permitir el acceso a la

informacion de registros de propiedad intelectual a las autoridades

competentes y a los agentes autorizados para promover la

81



observancia de estos derechos especialmente en los procesos de

medidas en frontera.

3.3.54. Estrategia de ejecucion: Disefio y aplicacién en campo del plan

piloto, capacitacion continua y servicio de calidad.

3.3.5.5. Estrategia de seguimiento y evaluacidn: Monitoreo de la
ejecucion del proyecto, evaluacién de resultados e impactos, auditorias
internas y externas y de manera fundamental actualizacion de la linea de
base para verificar en un tiempo determinado como han mejorado,
establecido o empeorado las condiciones técnicas, juridicas y operativas

que se busca mitigar con este proyecto piloto.
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CONCLUSIONES

Una vez que se han analizado todas las cuestiones planteadas en esta tesis, cabe
realizar las conclusiones pertinentes, de tal manera que se puedan establecer nexos
entre el problema, los objetivos y las hipotesis planteadas al inicio de la
investigacion y sus resultados finales. Asi mismo, estas conclusiones permitiran
realizar un resumen de los argumentos mas importantes de esta tesis y sus

proyecciones e implicaciones.

Para iniciar esta investigacion, se plante6 como problema inicial a estudiar el
ingreso de mercaderias a traves de las Aduanas nacionales o sitios de frontera que
podrian infringir derechos de propiedad industrial especialmente en lo relacionado
a falsificaciones y pirateria. Dentro de este contexto, se planteo como presupuesto
investigativo el analisis de la medida en frontera como un mecanismo para
contrarrestar el problema a analizar y las diversas situaciones facticas que pueden
afectar su desempefio y efectividad a la vez que se planteen propuestas de solucion

para los problemas a analizar.

De lo investigado se desprende que existen normas juridicas en los niveles de
instrumento internacional (mundial y comunitario andino), ley y reglamentos, que
establecen diversos parametros para la aplicacion de la medida en frontera las
cuales permiten su operatividad y establecen presupuestos facticos que no siempre
se cumplen, en funcion de las variables que fueron analizadas en el capitulo 11 en lo

referente a falencias de informacidn, logisticas y humanas.

Segun su nivel de regulacion, la norma mas importante analizada corresponde al
ADPIC el cual establece el marco general bajo el cual se aplica la medida en
frontera en los paises signatarios incluyendo reglas sobre la responsabilidad de la
autoridad aduanera en la retencion para inicio de medida en frontera, sobre
mercancia en transito y sobre la utilizacibn méas conveniente de las normas
procesales internas que promuevan la equidad y la justicia a mas del esfuerzo por

combatir las violaciones de derechos de propiedad intelectual.
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En conexion con lo establecido por la Organizacion Mundial del Comercio, la
Comunidad Andina ha emitido algunas regulaciones para permitir la operatividad
de la medida en frontera. Sin embargo, es de notar que Unicamente desde el afio
2005, la Comunidad Andina inicio los trabajos para tomar decisiones uniformes
respecto de la aplicacion de las medidas en frontera como mecanismo de proteccion

de propiedad intelectual.

Todos los embarques que son sujetos a analisis deben pasar por un sistema
denominado ““‘perfil de riesgo” que ayuda a la autoridad de Aduana a definir el
nivel de vulnerabilidad de cada operacién de comercio exterior que vaya a derivar
en una medida en frontera a través de la determinacion de parametros relacionados
con declaracion incorrecta, dudosa, inconexa, origen o identidad del sujeto de

comercio o agente de operaciones de comercio exterior.

Durante la realizacion de esta tesis, se pudo establecer la existencia de numerosos
casos en el pais en los cuales se usan las actividades de comercio exterior y los
canales regulares de estos procesos para tratar de introducir al pais productos que
vulneran derechos de propiedad intelectual, especialmente en lo referente a

falsificacion y pirateria.

Las acciones en contra de las infracciones de propiedad intelectual se basan en
diversas medidas que pueden iniciarse a peticion de parte interesada o de oficio,
segun establece nuestra legislacion, recayendo la responsabilidad primigenia de
dicha accion publica en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, con la
salvedad de la medida en frontera, que debe ser adoptada por la Aduana y ratificada
por la presidencia del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. La potestad
de la decision sobre el levantamiento o ratificacion de la medida en frontera se

encuentra actualmente desconcentrada en las Subdirecciones Regionales del IEPI.
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La Ley de Propiedad Intelectual, establece que las operaciones de comercio exterior
(importacion y exportacion) que se realicen como un mecanismo para violar
derechos de propiedad intelectual, constituyen delitos penales. Por tanto, dentro de
esta tipificacion delictiva se incluyen las operaciones con productos falsificados y
pirateados que sean retenidos en una medida en frontera aunque este no €l es Gnico
paso tipificado por la Ley. Cabe también la imputacion de un delito en el caso de
que se promueva a un producto con distinciones que no posee incluso si este es

original porque ello acarrea un engafio al consumidor.

Existen tres casos principales en los cuales se puede adoptar una medida en frontera

respecto de actividades de comercio exterior:

o Propiedad industrial: bienes que reproduzcan signos distintivos, patentes de
invencion, nombres comerciales, modelos industriales e indicaciones

geogréficas sin la autorizacion del titular de tales derechos.

o Derechos de autor y derechos conexos: copia, reproduccion o distribucion
no autorizada de obras literarias, audiovisuales, musicales u otras sin que

medie autorizacion del titular o representante de dichos derechos.

o Obtenciones vegetales: movilizacion y comercializacion de materiales de
reproduccion de variedades vegetales protegidas sin autorizacion del

obtentor o su representante.

La medida en frontera puede iniciarse de oficio o0 a peticion de parte interesada ante
la Aduana o ante las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual segun la competencia en funcién de la materia que les ha sido
otorgada por ley. Estas dos iniciativas procesales estan igualmente contempladas en
el ADPIC.

Aduana del Ecuador maneja sus operaciones a través de un programa denominado
“Sistema Interactivo de Comercio Exterior” cuyo objetivo es automatizar el
proceso que realiza los operadores de comercio exterior precautelando los derechos

del Estado y de terceros particulares relacionados con el fraude fiscal y la violacion
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de derechos de propiedad intelectual. En este sistema, los derechos de propiedad
intelectual en frontera se protegen especialmente en las fases de aforo documental y

aforo fisico.

El objetivo principal del sistema de “gestion de riesgo” aduanero es mejorar la
eficiencia de los servicios aduaneros en lo referente al control de posibles
defraudaciones aduaneras y violaciones de derechos de propiedad intelectual, de
tal manera que se pueda ofrecer garantizar, facilidades en la nacionalizacion de la
mercancia, reduccion de costos y un control riguroso a las operaciones que resultan

riesgosas especialmente en el &mbito de esta tesis.

El “perfil de riesgo” es una combinacion previamente determinada de ciertos
indicadores que hacen de un embarque sospechoso tales como subvaloracion
econdmica de la mercaderia, excedente de mercaderia en funcion de la declaracion,
clasificacion arancelaria incorrecta, pais o territorio de origen y casos previos de

violaciones de derechos de propiedad intelectual.

Parte fundamental del control aduanero en frontera es la gestion de inteligencia.
Este componente permite a la gestion de riesgo conciliar el objetivo de facilitar las
operaciones de comercio exterior a la vez que no se descuida el eficiente control
que debe ejercer la administracion aduanera para precautelar los derechos de

propiedad intelectual en las operaciones.

El Sistema de Fiscalizacidbn Aduanera que tiene como misién realizar inspeccion
permanente a las operaciones de comercio exterior. El Sistema realiza controles

tendientes a:

o Evitar la evasion de los tributos relacionados con el comercio exterior.

o Evitar el contrabando de mercancias prohibidas bajo regulacion o bajo
fiscalizacion.

o Evitar préacticas desleales de comercio como la competencia desleal.

o Evitar el ingreso de productos que violen los derechos de propiedad
intelectual tanto en el ambito de la propiedad industrial (falsificaciones) y

en el de los derechos de autor (pirateria).

86



Conforme a los determinado en el ADPIC y en la Ley de Propiedad Intelectual, la
medida en frontera se inicia de oficio o a peticion de parte interesada frente a la
Aduana o a las Direcciones Nacionales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual en base a la competencia radicada en funcion de la materia a tratar
(Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos y Obtenciones
Vegetales). Como se ha sefialado, la Aduana, a nombre del Estado tiene la
competencia para actuar de oficio y aplica la medida cuando presume que la
mercancia correspondiente a una operacion de comercio exterior puede vulnerar un

derecho de propiedad intelectual.

La informacion sobre los titulares de derechos de propiedad intelectual asi como el
contenido y alcance de dichos derechos se encuentran centralizados en el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Por tanto, no se ha propiciado en el pais la
creacion de un banco de datos completo o la transferencia de informacién confiable
y actualizada desde el IEPI hacia la autoridad aduanera a fin de que los
administradores de “perfiles de riesgo” puedan acceder de primera mano a
elementos que les permitan discriminar con exactitud los productos que podrian
infringir derechos de propiedad intelectual en las operaciones de comercio exterior
asi como acceder a los datos precisos sobre los titulares y las descripciones de los

signos que podrian estar en peligro de ser vulnerados.

No existe implementada una base de datos actualizada y en conexién en tiempo real
con el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, respecto de quienes
representan y poseen los derechos de propiedad intelectual que estan registrados en
el mercado ecuatoriano. Esto hace que la determinacién de la representacion se

haga mas en base a la presuncion originada de la experiencia que de una certeza.

Esta falta de acceso a la informacion ha dado como resultado que en ciertas
ocasiones ni siquiera sea posible la determinacion y menos aun la notificacion del

titular de los derechos posiblemente violentados ni de sus apoderados en el pais
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En la préctica, la aplicacion de la medida de oficio genera varios problemas

logisticos, tales como:

o El informe que emite la Aduana en el momento de la adopcion de la
medida, suele carecer de los elementos que son exigidos por la Ley de
Propiedad. Esto ocasiona que el IEPI, en virtud del corto tiempo que posee,
opte por ratificar o levantar la medida segtn los méritos de los documentos
que hayan podido aportarse, lo que en ocasiones, trae consigo decisiones

erréneas.

o En las violaciones relacionadas con la propiedad industrial (falsificaciones),
la Aduana no posee los elementos necesarios para determinar si esta

situacion es en efecto aplicable a la mercaderia retenida.

La insuficiencia de personal capacitado para la elaboracion de los informes y para
la realizacion de los peritajes que permiten contrastar los productos dubitados de
los originales es otro de los problemas operaciones que se han encontrado. Cuando
la medida en frontera se inicia de oficio por parte de Aduana, es responsabilidad de
esta institucion emitir el informe pormenorizado sobre las mercancias cuya

nacionalizacion o exportacion ha sido detenida.

Segun lo dispuesto en el articulo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, la emision
de un informe o dictamen técnico se vuelve en una obligacion de la Aduana al
momento de tomar la medida en frontera y notificar con esta al Instituto

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de su Consejo
Directivo ha impulsado la organizacion de su propio sistema de acreditacion y
manejo de peritos. En el Registro Oficial nimero 208 de 7 de junio de 2010, se ha
publicado la Resolucién No. 10-01 CD-IEPI del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a través del cual se reglamenta la calificacion

y registro de peritos y expertos en temas de propiedad intelectual.
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En funcion de lo dispuesto en el Reglamento mencionado en la conclusidn anterior,
deberia establecerse un método de capacitacion permanente y definido para los

peritos de propiedad intelectual.

En base a la problematica mencionada y en concordancia con la disposicion
reglamentaria establecida en la Resolucion CD-IEPI-10-01, se establece la
necesidad de disefiar un plan de capacitacion para los peritos de propiedad
intelectual que estén debidamente calificados con especial mencion a aquellos que
intervienen en el procedimiento de medidas en frontera, objeto de estudio de esta
investigacion con el objetivo primigenio de mejorar los procesos de aplicacion de la
normativa interna e internacional y elevar los niveles de calidad y satisfaccion con
la intervencion de los peritos y autoridades de Aduanas y propiedad intelectual en
la deteccion, evaluacion y determinacion de posibles violaciones de derechos de

propiedad intelectual.

La capacitacion debera estar orientada a promover en los expertos técnicos en
procedimientos de medidas en frontera, conocimientos, habilidades y destrezas para
mejorar permanentemente su capacidad, fomentar su comportamiento ético, lograr
un incremento en la eficiencia del procedimiento y prepararlos para la emision de
informes concluyentes con suficientes bases que establezcan elementos de juicio

suficientes y adecuados para la formacion de la voluntad administrativa.

Se considera que la aplicacion de un sistema de registro de marcas en puerto
requeriria el concurso conjunto de las autoridades de Aduana y de propiedad
intelectual del pais, a fin de lograr resultados 6ptimos. En este ambito, Aduana y
IEPI deberian promover el intercambio de informacion y la promocion de los
derechos de propiedad intelectual entre los titulares de derechos que son vulnerados
con frecuencia a la vez que se promueva una alerta temprana a los agentes de
propiedad intelectual quienes son los mas capacitados para ofrecer una completa

asesoria en los procedimientos de registro y observancia en frontera.
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El sistema de registro de marcas en frontera puede operar como una dependencia
operativa de Aduana o bien ser parte de la autoridad de propiedad intelectual dentro
de sus funciones de analizar la concesion de los registros de marca y promover la

observancia de los derechos de propiedad intelectual.

También se ha propuesto en este contexto la creacion de una Gestion de enlace
entre Aduana y IEPI para el acceso a datos de calidad y asesoria técnica en la toma
de decisiones sobre la medida en frontera, en las condiciones establecidas en esta

tesis.

La ejecucion de medidas de observancia de derechos de propiedad intelectual y
especialmente la medida en frontera, requiere de dos elementos fundamentales: el
acceso a informacion actualizada y veras (datos de calidad) sobre los derechos de
propiedad intelectual (Especialmente signos distintivos) que estan protegidos en el
pais y del concurso de los conocimientos operativo de campo de los
administradores de Aduana y técnico juridico de la autoridad nacional de propiedad

intelectual.
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