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Transformando
Centroamérica /

La Secretaria de Integracién Econémica Centroamericana
= SIECA- es el ente encargado de impulsar los esfuerzos
para alcanzar gradualmente la integracion econdmica
entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panama. Con ello, la SIECA cumple con su
objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo de
la region y establecer vinculos mas cercanos con la
economia internacional.

La SIECA se creo a raiz de la firma del Tratado General
de Integracion Econdmica Centroamericana, en 1960, y
es responsable de velar por la correcta aplicacion de los
instrumentos juridicos de la integracion econdmica
regional.

Como tal, es la secretaria técnica del Consejo de
Ministros de Integracion Econdmica (COMIECO) y del
Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN).
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PRESENTACION

La Secretaria de Integracion Econdmica
Centroamericana (SIECA) se complace en
presentar a las entidades de los sectores
publico y privado, la academia y personas con
interés en profundizar sus conocimientos en
los aspectos practicos del comercio internacional,
el “Manual para la Aplicacion de Medidas en
Frontera en materia de Propiedad Intelectual
en el marco del Acuerdo de Asociacion entre
Centroamérica y la Unién Europea”.

Este Manual ha sido elaborado a través del
Proyecto Regional de Apoyo a la Integracion
Econdmica Centroamericana y a la Implementacion
del Acuerdo de Asociacion (PRAIAA) con la
asistencia de la Unién Europea.

La finalidad de este Manual es proporcionar
un instrumento de facil manejo, con un
lenguaje comprensible, que dé a conocer los
procedimientos que utilizan los paises de la
region para la aplicacion de las medidas en
frontera en materia de propiedad intelectual,
el cual comprende un analisis de los tratados y
convenios multilaterales, asi como de las
legislaciones y las mejores practicas de cada
territorio.

El Manual aborda en primer lugar
lo relativo a los antecedentes de
las Medidas en Frontera, origenes
en el Acuerdo sobre Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), aspectos
mas importantes de la figura e
implementacion en legislaciones
centroamericanas.

El estudio y analisis del Acuerdo
de Asociacion relacionado con las
Medidas en Frontera y una
comparacion con el ADPIC fue un
aspecto obligado para comprender
la dimension y nivel de compromisos
asumidos por los paises
centroamericanos en el marco del
ADA.

Debido a que estas medidas estan
reguladas en un disperso numero
de leyes y disposiciones, como
parte de la metodologia para
elaborar el Manual, se realizé un
analisis comparativo del Cddigo
Aduanero Uniforme Centroamericano
(CAUCA), su Reglamento
(RECAUCA) vy las consideraciones
mas importantes de las legisla-
ciones internas en el tema de

medidas en frontera.




También se incluyeron las
disposiciones de otras
instituciones relacionadas con el
tema de Medidas en Frontera,
como la Organizacion Mundial
de Aduanas (OMA) vy los
pardmetros que el Gobierno de
EEUU efectla sobre el respeto
de los derechos de propiedad
intelectual (DPI) y que se
relacionan en forma indirecta
con la figura de analisis.

Seguidamente se analizaron los
procedimientos legales que se
realizan en la practica en cada
pais de la regién centroamericana,
logrando establecer como
primer punto todos aquellos
elementos en comun entre todas
las  jurisdicciones, derivado
precisamente que todos los
paises implementaron el sistema
con base en los ADPIC. Se

establecio y transcribid el proceso
de Medidas en Frontera de todos
los paises, siendo Unicamente
Panama y El Salvador en donde
se encuentra
regulado en un
como tal.

actualmente
documento

Con base en el andlisis de las diversas legislaciones
y mejores practicas, se logra brindar
recomendaciones para actualizar, mejorar o
armonizar el sistema a nivel centroamericano.

Este Manual contribuird a fortalecer las

capacidades comerciales en la regién en un
tema de gran relevancia como es la Aplica-
cion de Medidas en Frontera en materia de
Propiedad Intelectual (PI) en el marco del
entre

Acuerdo de Asociacion
Centroamérica y la Unién Europea”.

Melvin Redondo
Secretario General SIECA




» Antecedentes

Origen de la figura de Medidas en
Frontera.

Empezamos indicando que la palabra Observancia
viene del latin Observantia y el Diccionario de la
Real Academia Espafola la define como:
“cumplimiento exacto y puntual de lo que se
manda ejecutar, como una ley, un estatuto o
una regla”. Y precisamente esa palabra fue la
mas adecuada para agregarla en el que
podria considerarse el Tratado Multilateral
mas importante en temas de propiedad
Intelectual como es el Acuerdo de los ADPIC
(Anexo 1C).

El 1 de enero de 1995 queda establecida la
Organizacion Mundial del Comercio (OMC)
como la Unica organizacion internacional que
se ocupa de las normas que rigen el comercio
entre los paises. Los pilares sobre los que
descansa son los Acuerdos de la OMC y
dentro de estos encontramos el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio que incorpord por primera vez
normas sobre la propiedad intelectual (PI)

constituyéndose como el acuerdo multilateral
mas completo sobre propiedad intelectual.

Este Acuerdo era necesario ya
que el grado de proteccién y
respeto de los derechos de
propiedad intelectual variaba
considerablemente de pais en
pais y por ello se establecieron
normas internacionales minimas
gue cada pais parte de la OMC
debia observar, es decir, cumplir
en forma exacta y puntual.

El Acuerdo sobre los ADPIC
consta de 7 partes, entre las
cuales se encuentra la tercera
relacionada con la Observancia
de los Derechos de Propiedad
Intelectual y que se refiere a los
procedimientos Y recursos
internos encaminados al
cumplimiento de los derechos
de propiedad intelectual y en

cuya seccion se regula por
primera vez la figura de las
Medidas en Frontera (MF),

objeto de la presente guia.

A junio del 2016, 164 paises son
miembros de la OMC entre ellos
todos los paises de Centroamérica
que han promulgado leyes de PI
tomando de base las normas
comunes exigidas en ADPIC.

A pesar de estas nuevas leyes, sus
Reglamentos y modificaciones
(que introdujeron en algunos
casos procedimientos para la
aplicacion de Medidas en
Frontera) no existe una sola
legislacion centroamericana que
regule en forma clara el proceso
de la MF incluyendo todas las
fases tanto de la solicitud iniciada



por instancia de parte como de
oficio de parte de Aduanas. Es
por ello, que al final de la
presente guia y derivado de las
mejores practicas de cada pais
de la regién se hace una
recomendacion sobre una ley o
reglamento que incluya el
proceso y precisamente dichas
mejores practicas.

Otros Acuerdos y
Convenios

a. Acuerdo de Asociacion:

En mayo del 2010, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panama finalizaron
negociaciones para un Acuerdo
de Asociaciéon con la Unioén
Europea. El AdA fue firmado el
29 de junio del 2012 en la
cumbre del Sistema de Integra-
cion Centroamericana (SICA),
realizada en Tegucigalpa,
Honduras y entrd en vigencia el 1
de diciembre del 2013.

El Capitulo 3 del Acuerdo de
Asociacion se refiere a la Observancia
de los Derechos de Propiedad
Intelectual en el cual las Partes

reafirman los derechos vy
compromisos adquiridos en
virtud del Acuerdo sobre los
ADPIC y en especial la parte Il
del ADPIC relacionada con la
necesidad de establecer las

medidas, procedimientos y recursos
complementarios necesarios para
asegurar la observancia de los
derechos de propiedad intelectual,
entre estas, las medidas en
frontera.

Sibien el AdA ratificalos compromisos
adquiridos en ADPIC, también
establece medidas, procedimientos
y recursos complementarios
para asegurar la observancia de

los derechos de propiedad intelectual. Sugie-
re que dichas medidas, procedimientos y
recursos sean justos, proporcionados vy
equitativos, y no sean innecesariamente
complejos o costosos, ni causen la existencia
de plazos irrazonables, retrasos innecesarios
evitando obstaculos al comercio legitimo.

El AdA reconoce la importancia de la coordi-
nacion en materia de aduanas y, por tanto el
compromiso de promover la aplicacion de la
observancia en aduanas en relacion con las
mercancias de marca falsificadas y piratea-
das, especificamente a través del intercambio
de informacion y de la coordinacion entre las
administraciones de aduanas de las Partes.

b. CAUCA y RECAUCA:

EI10 de junio de 1958, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron
el Tratado Multilateral de Libre Comercio e
Integracion Econdmica Centroamericana
cuyo objetivo fue sentar las bases para la
unién aduanera de los paises contratantes y
la integracion progresiva de sus economias.

Los anteriores paises con excepcion de Costa
Rica (que se adhiere en el afo 1962) firmaron
el 13 de diciembre de 1960 el Tratado General
de Integracion Econdmica Centroamericana
en donde se reafirmd el propdsito de unificar
las economias de dichos paises y constituir la
Union Aduanera.

El 13 de diciembre de 1963, los cinco paises
suscribieron el Protocolo mediante el cual
adoptaron el Cdédigo Aduanero Uniforme
Centroamericano denominado CAUCA.

El 29 de junio del 2002 por medio del Protocolo
de Incorporacion de la Republica de Panama al
Subsistema de Integracion Econdmica Centro-
americana, Panama se incorpora al Subsistema
de Integracion Econdmica Centroamericana y
adopta entre otros, el CAUCA conforme Anexo
3.3 de dicho Protocolo.

"Informe del Grupo Especial, Corea - Determinado papel, parr. 7.219.
2 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la Republica de Colombia.
Operaciones comerciales normales.




El CAUCA se constituyd con el objeto de
establecer una legislacion aduanera basica
aplicable a toda persona, mercancia o medio de
transporte que circule en y entre Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La ultima modificacion a este Codigo (llamada
CAUCA V) fue aprobada por resolucion
numero 223-2008 del Consejo de Ministros de
Integracion Econdmica (COMIECO) con fecha
25 de abril de 2008.

En este sentido, el Reglamento del CAUCA,
conocido como RECAUCA establece en el
articulo 316 una breve resefa de la medida en
frontera en materia de propiedad intelectual.

Entidades relacionadas con el control
en el combate a la falsificacion de
productos de proteccion de la
propiedad intelectual

El esfuerzo por combatir la falsificacion y
pirateria con el fin de respetar los derechos de
propiedad intelectual y la omisidn de los
tributos respectivos ha sido un trabajo en
conjunto de varias entidades internacionales
que apoyan a cada pais o region conforme sus
propias necesidades y todo con el fin de evitar
este flagelo que perjudica a varios niveles y en
donde incluso el crimen organizado se encuentra
como uno de los principales proveedores.

Dentro de las entidades que colaboran con este
tema y que por ende se relacionan, aunque
fuese en forma indirecta con las medidas en
frontera que precisamente frenan la introduccion
de mercancias falsas al mercado, estan:

a. Organizacion Mundial de
Aduanas (OMA):

Es un organismo intergubernamental
independiente creado en 1952
cuya mision es mejorar la eficiencia
y eficacia de las Administraciones de
Aduanas. Es la Unica organizacion
internacional con competencia
en materias aduaneras.

Cuenta con 182 Miembros divididos
en 6 regiones. La region que nos
interesa en esta guia estd formada
por: Argentina, Bahamas, Barbados,
Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Curazao, Estados
Unidos, Ecuador, ElI Salvador,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Republica
Dominicana, Santa Lucia, Trinidad
y Tobago, Uruguay y Venezuela

A continuacion, la fecha de
ingreso de cada uno de los paises
centroamericanos a dicha Organizacion:

Pais Fecha de Ingreso
Guatemala |22 febrero de 1985
El Salvador |7 julio de 2005
Honduras |8 diciembre de 2005
Nicaragua |24 septiembre de 1998
Costa Rica |29 agosto de 2001
Panama 8 marzo de 1996

\ J

*Comité de Practicas Antidumping de la OMC. Recomendacion relativa a los periodos de recopilacién de

datos para las investigaciones antidumping, G/ADP/6, 5 de mayo de 2000.




En el afio 2009 se cred el grupo
de Falsificacion y Pirateria (CAP
GROUP por sus siglas en inglés)
cuyo mandato es constituir un
mecanismo de didlogo sobre las
Medidas en Frontera en materia
de falsificacion de marcas vy
pirateria de derechos de autor. En
sus deliberaciones, el Grupo
respetard los regimenes juridicos
nacionales de los Miembros, asi
como sus respectivos niveles de
compromisos en los acuerdos
internacionales, como el Acuerdo
sobre los ADPIC.

El propdsito y el alcance del Grupo
se limitan a intercambiar y debatir
las opiniones, experiencias,
practicas e iniciativas de las
administraciones aduaneras.

Desde el afio 2007, la OMA también
concede el premio "Yolanda Maria
Mercedes Benitez Ferreira” que
constituye el reconocimiento mas
importante que la OMA otorga al
pais que haya logrado el mayor
éxito en el combate a la falsificacion
y la pirateria, asi como al trafico de
medicamentos falsos y caducos.
Este premio fue instituido en
homenaje a la Administradora de
Aduana del Paraguay quien fuera
asesinada en septiembre de 2005.

De momento, de los paises
centroamericanos, solamente a
Panama, en el afo 2012 se le ha
otorgado dicho reconocimiento.

b. Reporte especial de la Seccion
301 de la Ley de Comercio
Exterior de EEUU. Special Report
301.

La Seccion Especial 301de la Ley de
Comercio Exterior de los Estados
Unidos de América (EEUU)
establece un sistema de verificacion

de los sistemas de proteccioén a la propiedad
intelectual de todos los paises a partir de
criterios utilizados por EEUU.

Segun la Seccidén 301, la Oficina de Comercio
Exterior de Estados Unidos (USTR por sus
siglas en inglés) debe emitir un informe anual
sobre la proteccion efectiva y adecuada de la
Pl en el mundo vy los esfuerzos que cada pais
hace en el combate a los productos falsificados.

La Seccion Especial 301 establece que aun
cuando un pais cumpla con todas las disposiciones
del Acuerdo sobre los ADPIC, puede no otorgar
una proteccion adecuada y eficaz a los
derechos de propiedad intelectual (DPI). Una
de las caracteristicas mas importantes de esta
norma es la discrecionalidad que concede al
USTR para que unilateralmente determine qué
paises pueden ser incluidos en las listas, cuales
de ellos son prioritarios y qué acciones deben
ser adoptadas en su contra.

Clasificacion de los paises conforme U.S.T.R.

La clasificacion de los paises se basa en la
negacion de proteccion adecuada y efectiva de
los derechos de propiedad intelectual. Se trata
de tres categorias:

1. Pais extranjero prioritario/Priority Foreign
Country (PFC por sus siglas en inglés),

2. Lista de observacion prioritaria/Priority Watch
List (PWL por sus siglas en inglés).

3. Lista de observacién/Watch List (WL por sus
siglas en inglés).

El Reporte se ha publicado desde el afio 2005 vy
en los ultimos 5 afos (2013-2017) ninguno de los
paises de Centroamérica ha estado en la Lista de
PFC o PWL pero Guatemala y Costa Rica si han
estado en la lista de Observacion o Watch List.

Y precisamente, en el Special Report 2017 se
hacen los siguientes comentarios a estos dos
paises centroamericanos sobre el tema de
Medidas en Frontera:

a. De Costa Rica: “..Con el fin de mejorar la observan-
cia en fronteras, Costa Rica deberia crear un
sistema formal de registro de Marcas para permi-
tir a los funcionarios de aduanas hacer

“Informe del Grupo Especial, Argentina - Derechos antidumping sobre los pollos, parr. 7.341,




pleno uso de la accidon de oficio que les
corresponde para detener y examinar las
mercancias...”.

b. De Guatemala: “..Estados Unidos insta a
Guatemala a que continle fortaleciendo la
Observancia de los derechos de propiedad
intelectual, incluyendo la persecucién penal,
las medidas administrativas y las medidas en
frontera. Los productos piratas y falsificados
siguen estando ampliamente disponibles y
Guatemala se ha convertido en una fuente de
falsificacion de productos farmacéuticos...”.

Procedimiento
» de medias en fronteras
en cada pais centroamericano

Elementos comunes en toda la
regidén centroamericana

La figura de las MF es conocida como una

medida cautelar especial en temas de Propiedad

Intelectual y por ello, la ley que aplican los

paises centroamericanos es:

1. Una ley sobre Observancia de los DPI
(como es el caso de Panama y Costa Rica).

2. Una ley especifica de Pl o Derecho de
Autor que contiene un capitulo especial
sobre la aplicacion de las MF, o

3. Como en el caso de El Salvador una Disposicion
Administrativa de caracter general.

4. Leyes procesales respectivas relacionadas
con los procedimientos de medidas cautelares.

Por tratarse de la suspension de mercancias
supuestamente falsas o piratas que ingresan
por medio de una aduana, la Autoridad Aduanera
es sin duda la Institucion principal que trabaja
en conjunto con otras dependencias, entre
ellas, el Registro de la Propiedad Intelectual
como ente encargado de la proteccién de la
Pl; la Fiscalia respectiva y cualquier otra
entidad creada para colaborar en el combate
de la falsificacion o pirateria.

Por ello, para efectos de la proteccion de los

derechos de propiedad intelectual por medio
de las Medidas en Frontera, en todos estos

paises, las Instituciones que
actuan activamente son los
Registros de PI, las Autoridades
de Aduanas y, ademads, los
Tribunales de Justicia, ya que
estos son los érganos encargados
de administrar justicia en cada
uno de los paises y por ende,
ante quien se solicita las MF
cuando procede por actuacion
del titular del derecho que se
infringe.

A. Procesos judiciales
aplicables.

El objetivo de las MF es suspender
el despacho de mercancias
falsificadas o piratas que infringen
precisamente derechos de propiedad
intelectual. Infraccion que no
solamente debe ser frenada para
que dichas mercancias no sean
liberadas en el comercio de un
determinado territorio, sino
ademdas para evitar posteriores
infracciones de terceros; siendo la
forma de prevenir dichas infracciones
precisamente presentando las
demandas judiciales impuestas
por las diferentes leyes.

En este sentido, independientemente
del momento en que se solicite la
MF, ya sea por iniciativa propia del
titular de los DPI ante un Juzgado,
o por solicitud de la Autoridad
Aduanal de oficio, se dan los
siguientes procesos judiciales que
se relacionan con las MF:

a. Principalmente procesos penales.
Derivado del ADPIC se establecieron
procedimientos y sanciones
penales para los casos de falsificacion
dolosa de marcas o pirateria lesiva
del derecho.



Con el DR CAFTA en Centroamérica
se incrementaron los afios de
prision y los montos de la multa
(con excepcidon de Nicaragua).
En este sentido, toda infraccion
a los DPI debe iniciar con una
denuncia penal ante la Fiscalia
de la Pl o Ministerio Publico.

2. Proceso civil por infracciéon de
los derechos de propiedad
intelectual cuyo fin ultimo es el
resarcimiento de los dafios y
perjuicios.

3. Procesos mercantiles de
Competencia Desleal en materia
de propiedad intelectual.

Es importante indicar que
dentro de las infracciones a los
DPI que dan origen a los procesos
antes indicados podemos
encontrar, como ejemplo, las
siguientes que hemos tomado
de la ley de propiedad industrial
de Guatemala pero que es
similar al resto de jurisdicciones.

a) Introducir en el comercio,
vender, ofrecer en venta,
almacenar o distribuir productos
o servicios amparados por un
signo distintivo registrado o por
una imitacion o falsificacion de
dichos signos, con relacién a los
productos o servicios iguales o
similares a los protegidos por el
registro.

b) Introducir en el comercio,
vender, ofrecer en venta,
almacenar o distribuir productos
O servicios amparados por un
signo distintivo registrado,
después de haberlo alterado,
sustituido o suprimido, total o
parcialmente.

c) Usar, ofrecer en venta, almacenar o distri-
buir productos o servicios que lleven una

marca registrada, parecida en grado de
confusién a otra registrada, después de que
se haya emitido resolucion ordenando el cese
del uso de dicha marca.

d) Fabricar etiquetas, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales andlogos que
reproduzcan o contengan el signo registrado
0O una imitacion o falsificacion del mismo, asi
como comercializar, almacenar o detentar
tales materiales.

e) Rellenar o volver a usar con cualquier fin
envases, envolturas o embalajes que lleven
un signo distintivo registrado.

f) Usar en el comercio etiquetas, envoltorios,
envases y demds medios de embalaje o
empaque de los productos o de identificacion
de los servicios de un comerciante o de
copias, imitaciones o reproducciones de los
mismos que puedan inducir a error o confusion
sobre el origen de los productos o servicios.

g) Fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en
venta, poner en circulacidon, almacenar o
detectar productos amparados por una
patente ajena.

h) Fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en
venta, poner en circulacion, almacenar o
detectar productos que en si mismos o en su
presentacion reproduzcan un disefio industrial
protegido.




En este punto, es importante concluir que, si bien
todos los paises cuentan con legislaciones protectoras
de los DPI, solamente dos de ellas cuentan con
normativa especifica sobre MF, quedando el resto
de paises con articulados esparcidos en varios
cuerpos legales (CAUCA, RECAUCA, ADPIC,
ADA, o leyes propias de PI) con lo cual se hace
necesaria no solo la armonizacion del procedimiento
a nivel centroamericano (con las normales
diferencias de cada territorio) sino la modificacion
o creacion de leyes que contengan las normas
aplicables a las MF pero en especial los respectivos
procedimientos en forma clara y completa para
dar claridad a los usuarios y al publico en general.

B. Sujetos que pueden solicitar o
implementar la medida

- El titular de un derecho protegido de Pl o su
licenciatario. En este caso, el titular o su licenciatario
debe recabar las pruebas minimas necesarias
para acreditar a la autoridad judicial respectiva
que las mercancias son falsas.

- La autoridad aduanal de oficio con el auxilio de
autoridad judicial competente.

C. Requisitos procesabilidad?

1. Que sea un régimen aduanero susceptible de
aplicacion de estas medidas (p. €j., importacion,
mercancias en transito).

2. Que la infraccién afecte derechos protegidos o
para los cuales fueron contempladas estas
medidas especiales en frontera (p. ej., mercancia
pirata que lesione los derechos de autor).

3. Que existan motivos validos para sospechar
que se prepara la importacion de mercancias
infractoras.

4. Que se acredite con pruebas suficientes la
existencia de la presuncion de infraccion de
derecho de propiedad intelectual.

D. Motivos validos sobre la
sospecha de mercancia
infractora

En cuanto a la forma de establecer
cudndo una mercancia es falsificada
0 pirata, las aduanas centroamericanas
se sirven de sistemas de analisis
de riesgos, de escaneres y/o
filtros informaticos para el
control 'y determinacién de
mercancias falsificadas.

Generalmente la sospecha nace
por la declaracién aduanera
(valores irreales de la mercancia),
por aviso (llamado alerta)
efectuado por otra autoridad
aduanera o por una simple
inspeccion de rutina o al azar de
la respectiva mercancia.

También se sirven de los patrones
de ciertos consignatarios vy
empresas conocidas como
transportistas de  productos
falsificados y toman como guia
el pais de origen de las mercancias,
teniéndose como prejuicio
arraigado que toda mercancia
proveniente de China es probable
sea falsificada.

Ahora bien, en el caso de solicitud
por parte de los titulares de los
DPI, las sospechas previas se
basan inicialmente por comportamientos
que observan en el mercado
tanto el titular como su licenciatario/-
distribuidor local que detecta
importaciones que no provienen
de aquel o éste y por ende la
sospecha de ser falsos o piratas.

2Mencionado por el autor Giancarlo de la Gasca en su obra, LAS MEDIDAS EN FRONTERA A LA LUZ

DEL ADPIC.




Un elemento
alerta a estos sujetos una vez son
alertados de parte de Aduanas, es

importante que

el valor declarado de dichos
productos en la respectiva declaracion
de aduana que hace el consignatario.

E. Requisitos minimos
que debe cumplir el
titular del DPI

A todo titular de un derecho de
propiedad intelectual protegido
O su representante, que solicite
la suspension del despacho de
mercancias falsa o piratas, se le
exigira, como minimo, lo
siguiente:

a) Que acredite ser el titular o el
representante de un derecho de
propiedad intelectual.

b) Que otorgue una garantia razona-
ble o caucion equivalente, antes de
que se dicte la suspension, que sea
suficiente para proteger al deman-
dado y a las autoridades competen-
tes e impedir abusos.

¢) Que aporte informacion suficiente
de las mercancias que razonablemente
sea de conocimiento del titular del
derecho, de modo que estas

puedan ser reconocidas con
facilidad por las autoridades
competentes.

El requisito de proveer suficiente informacion
no debera disuadir, irrazonablemente, el
recurso a estos procedimientos.

d) Que aporte pruebas de las que se
desprendan indicios razonables o suficientes
de la supuesta infraccidon de su derecho de
propiedad intelectual.

F. Cuando no aplican las Medidas en
Frontera

No aplican a:

1. Las importaciones de mercancias puestas en
el mercado nacional por el titular del derecho o
con su consentimiento y las importaciones
hechas por quienes estan autorizados por el
Estado o de acuerdo con las leyes del pais, una
vez que el titular del derecho o su representante
las haya introducido licitamente en el pais o en
el extranjero.

2. Las cantidades de mercancias que constituyan
parte del equipaje personal del pasajero.

G. Garantia

Las autoridades competentes estaran
facultadas para exigir que el titular de un DPI
qgue ha iniciado un proceso de suspension
constituya garantia razonable o aseguramiento
equivalente, suficiente para proteger al
acusado y a las autoridades competentes, y
para impedir abusos.

Si bien en ADPIC, DR CAFTA y ADA se indica
que esta garantia no debera disuadir indebidamente
el poder recurrir a estos procedimientos. Dicha
garantia podrd tomar la forma de un instrumento
emitido por un proveedor de servicios financieros
para mantener al importador o duefio de la
mercancia importada libre de toda pérdida o
lesidon resultante de cualquier suspension del
despacho de mercancias, en el supuesto de que
las autoridades competentes determinen que el
articulo no constituye una mercancia infractora.




Ahora bien, en este tema, no existe una homogeneidad
en cuanto a la forma de determinar dicha garantia
derivada del valor de la supuesta mercancia
infractora, tal y como lo veremos mas adelante.

H. Derecho de Inspeccion (para
muestras)

La autoridad que ordene la medida en frontera
podra autorizar a quien las promovid, el libre
acceso a las mercancias o productos retenidos,
a fin de que pueda inspeccionarlas y obtener
medios adicionales de prueba en apoyo de su
reclamo. Igual derecho tendran el importador o
exportador. Esta medida se realizara en presencia
de la autoridad judicial respectiva, con citacion
de la parte contraria.

|. Confidencialidad

Existe obligacidn de proteger la informacion
confidencial y cualquier derecho de informacion
no divulgada (secretos comerciales o industriales).

J. Obligacion de brindar informacion
del consignatario y de la mercancia
al titular del derecho de PI

Cuando la autoridad respectiva determine que las
mercancias o productos retenidos infringen un
derecho de PI, dicha autoridad proporcionara al
titular del derecho toda la informacién relativa al
nombre o identificacion del expedidor, destinatario
o importador, incluyendo su direccion y la
cantidad de articulos infractores.

K. Inaudita Altera parte

Por ser una medida cautela especial
y precisamente porque su objetivo
es detener la mercancia supuestamente
infractora en forma inmediata, el
consignatario o propietario de las
mercancias no serd parte dentro del
proceso inicial de las MF. Una vez

decretada la suspension de las
mercancias se le notificard de
inmediato.

L. Indemnizacioén al
consignatario

En casos especiales indicados por
ley, quien solicité la medida en
frontera sera responsable ante el
importador, consignatario y el
propietario de las mercancias
retenidas, por los dafos y perjuicios
causados

M. Destruccion de
mercancia falsificada

Una vez determinada que la
mercancia es falsa o pirateada, la
autoridad judicial en sentencia
ordenard la destruccion de la
misma. Podrd ordenar que los
materiales e implementos que han
sido utilizados en la fabricacion o
creacion de dichas mercancias

pirateadas o falsificadas sean
destruidos.
La autoridad judicial no podrd

ordenar la donacién de las mercancias
de marcas falsificadas y mercancias
infractoras de los derechos de autor
y derechos conexos, a programas
de bienestar social o similares, sin la
autorizacion del titular del derecho y
siempre removiendo la marca de las
mercancias infractoras. En ningun
caso, la simple remocion de la
marca adherida ilegalmente serd
suficiente para autorizar el ingreso
de la mercancia a los canales
comerciales.



Segun algunas leyes o practicas la
mercancia incautada se puede
donar cuando la mercancia lo
permita y se puede remover el
distintivo, marca o etiqueta. Pero
hay productos que no es posible
hacer dicha remocién como
perfumeria y por ello, la mercancia
infractora debe destruirse.

Los actos posteriores a la destruccion
de las mercancia no estd regulado
en forma expresa en las leyes
centroamericanas y es uno de los
temas que los titulares de los DPI
tampoco quieren asumir, ya que es
un costo extra para ellos que en
todo caso, debe asumir el gobierno
o los infractores. Estos costos
pueden llegar a ser altos, tomando
en cuenta que muchas veces esa
mercancia debe ser incinerada en
hornos de cremacion que no estan
en todas las aduanas y cuya
operacion tiene un costo. Otro tema
a considerar y regular es el impacto
ambiental de la destruccion y por
ello deben buscarse los mecanismos
qgue cumplan con dichas normas,
como los trituradores con que
cuenta Panama, pero que una vez
mas son costosos.

Procedimiento
» de medidas en
frontera en Panama

Comentarios previos

Se inicia el estudio de los respectivos
procedimientos de Medidas en
Frontera con Panama, por ser el
pais que cuenta con legislacion e
Instituciones que han desarrollado
ampliamente los mecanismos de
proteccion de los DPl y en
especial el procedimiento de las
medidas en frontera.

Como se indico antes, en el afio 2012,
Panama recibid el Premio Yolanda Benitez
que concede la Organizacion Mundial de
Aduanas (OMA) por los esfuerzos realizados
y los resultados obtenidos en la lucha contra
la Pirateria y las falsificaciones.

En Panama, por medio de Ley 16 del 29 de
agosto de 1979 se creod la Direccidon General
de Aduanas. Por Ley 35 del 10 de mayo de
1996 en materia de propiedad industrial
(articulos 176 y 177) se otorgd potestad a
dicha Direccion para inspeccionar y/o retener
mercancia en trdmite aduanero que pueda
estar infringiendo leyes de propiedad industrial.

Para dar cumplimiento eficaz a dicha ley 35
se emitid el Decreto Ejecutivo 123 del 26 de
noviembre de 1996 en donde, entre otros
grandes avances, se crea el Departamento de
Propiedad Intelectual mismo que se encarga,
entre otros, de ejecutar y dar cumplimiento a
las Medidas en Frontera en Panama.

El Departamento de Propiedad Intelectual
forma parte de la Sub Direccion General
Técnica de la ANA y colabora a nivel operativo
en proteccion de los derechos de la
propiedad Intelectual:

Por Decreto Ley numero 1 del 13 de febrero
del 2008, la Direccion de Propiedad Intelectual
esta facultada para inspeccionar y/o retener, en
todo el territorio nacional, mercancias en transito
sujetas a cualquier otro pais de destino, que
puedan estar infringiendo disposiciones de las
leyes sobre propiedad industrial, derechos de
autor y derechos conexos.




Se crea esta direccion con la finalidad de proteger
la investigacion, los modelos de utilidad, los
modelos vy dibujos industriales, los secretos
industriales y comerciales, las marcas de los
productos vy servicios, las marcas colectivas y de
garantia, las indicaciones de procedencia, las
denominaciones de origen, los nombres comer-
ciales y las expresiones y sefiales de propaganda.

La gran mayoria de mercancia falsificada
retenida por la Direcciéon de Propiedad
Intelectual se encuentra en contenedores de
transito y no necesariamente que ingresaran
al comercio panamefio.

Registro Centralizado de los
titulares de los DPI

Otro de los avances del Decreto Ejecutivo N°
123 de 26 de noviembre de 1996 es la creacion
por medio del articulo 3 del Registro Centralizado
de los titulares de los Derechos Protegidos de
Propiedad Intelectual.

Este Registro estd a cargo del Departamento
de Propiedad Intelectual y se lleva a instancias
del propietario del derecho protegido, por el
mismo término que el registro original. El
registro en aduanas podra ser renovado por el
mismo periodo en que se renueve el registro
en la DIGERPIL.

Quien registre su derecho en Aduana deber3,
ademas, registrar el nombre, los datos generales
y domicilio de su apoderado legal en el pais,
asi como los nombres y direcciones de sus
licenciatarios y distribuidores autorizados. Lo
anterior es importante para casos futuros en
donde sea necesario volver a contactar al
apoderado legal.

Los titulares de derechos de autor y de
derechos de propiedad intelectual protegidos
por ley en Panama que no tengan registro,
podrdn solicitar a la Direccion General de
Aduana su inclusidn en el registro centralizado.

d. Comisidon o Mesa
Interinstitucional

Otra ventaja con la que se cuenta
en Panama y por la cual se
confirma su compromiso en el
combate a la falsificacion, es que
existe por disposicion del articulo
219 de la ley 35, una Comision
Interinstitucional de Propiedad
Intelectual creada para velar por
la armonizacion, coordinacion y
seguimiento de las politicas en
materia de propiedad intelectual.
Estd integrada por un miembro
de las siguientes Instituciones: a)
DIGERPI, del Ministerio de
Comercio e Industrias; b) Direccion
de Derecho de Autor, del Ministerio
de Educacion; ¢) Direccion General
de Aduanas, del Ministerio de
Hacienda y Tesoro; d) Oficina de
Propiedad Intelectual de la Zona
Libre de Colon; e) El Ministerio
Publico y Seguridad Informatica
y f) La institucién del Estado a
cargo de las relaciones de la
Republica de Panama con la
Organizacion Mundial del Comercio.

Esta Comisiéon Interinstitucional,
junto con la de Costa Rica, son las
Unicas que se han logrado constituir
por ley en Centroamérica a pesar
de los esfuerzos que han intentado
algunos sectores o Camaras de la
region.

Un ejemplo de colaboracion
entre estas instituciones es la que
se da entre la Fiscalia y/o el
Departamento de Propiedad
Intelectual de la ANA con la
Direccion General del Registro de
la Propiedad Industrial (DIGERPI)



en donde en caso de duda de la
titularidad o licencia de uso de
una marca (por parte de un
consignatario) se solicita al
DIGERPI informacion sobre la
titularidad o derecho de uso de
determinada marca. Las comunicaciones
se dan de manera formal y/o
informal con total agilidad de
parte del DIGERPI, tomando en
cuenta los plazos tan cortos con
que se debe actuar en el procedo
de Medidas en Frontera.

Tribunales Especializados

Panama también cuenta con
Juzgados especializados  en
materia de Propiedad Intelectual
lo cual sin duda, genera mas
seguridad juridica a los titulares
de DPI cuyos asuntos son resueltos
por jueces expertos en el tema. De
momento dichos juzgados son los
Juzgados Octavo y Noveno de
Circuito del Primer Circuito
Judicial de Panama.

Panama - Procedimiento
de medidas en frontera

El procedimiento de Medidas en
Frontera se encuentra regulado
en Decreto Ejecutivo N° 123 de 26
de noviembre de 1996, por medio
del cual se reglamentan los articulos
176 y 177 de la Ley 35 del 10 de
mayo de 1996 y se adoptan otras
disposiciones sobre la materia; y
también en el Decreto Ejecutivo
466 del 20 de octubre del 2015.
Este Ultimo decreto es un complemento
de las nuevas regulaciones que se
deben efectuar, entre otras, a la
ley aduanera conforme lo acordado
en el Tratado de Promocion
Comercial entre la Republica de
Panama y los Estados Unidos de
América (TPC).

Uno de los objetivos del TPC es proteger en
forma adecuada y eficaz y hacer valer los
derechos de propiedad intelectual en el
territorio de cada Parte. En el Capitulo 15 se
encuentra todo lo relacionado con los

Derechos de Propiedad Intelectual y en el
subcapitulo 15.11 se encuentran las normas
sobre observancia a dichos derechos y las
Medidas en Frontera.

Con base en los compromisos adquiridos en
el TPC Panama incorpord en el Decreto 466
las siguientes mejoras al sistema de Medidas
en Frontera:

1. Reduccién de tiempo de espera de los
contenedores que son objeto de revision.

2. En contenedores con mercancia falsa y
legitima, se retendrd Unicamente las mercancias
falsas, agilizando el movimiento de los contenedores
en los puertos y por consiguiente la mercancia
no retenida podra seguir su transito normal.

3. La facultad a las autoridades de aduanas
de iniciar medidas en frontera de oficio, con
respecto a la mercancia importada, exportada
o en transito, que se sospeche que infringe
un derecho de propiedad intelectual, sin
requerir denuncia formal por parte de un
privado o del titular del derecho.
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Fundamento legal

Multa y prision

Pagina web a consultar

Lineas de denuncias

Decreto Ejecutivo 466 del 20 de octubre del 2015

julio de 2005

Multa de $10,000.00 a $200.000.00

Prision maxima de 6 afos
www.ana.gob.pa
3n

506-7444
denuncias@ana.gob.pa

Dir. Curundu, Ave. Dulcidio Gonzalez, Edificio 1009

/ETAPA

Inspeccion
mercancia
infractora

Aduana: Luego del analisis de
riesgo se determina si se sospecha
o no de una mercancia falsificada
o infractora y se ordena la
inspeccion de oficio.

Tercero: El titular de un derecho
de propiedad intelectual confirma
la sospecha de la importacion de
un producto falsificado y solicita la
medida en frontera.

Debe presentar solicitud que
incluya descripcion de la mercancia,
datos del consignatario, datos del
contenedor, puerto de entrada/salida
y otros datos para su facil
identificacion.
Junto con la solicitud debe
presentar fianza.

Acta inspeccion

En el caso que la mercancia sea falsificada, la ANA procedera en un plazo
de 5 dias a realizar el inventario y avalto oficial de la mercancia y notificar
a los interesados por medio de un edicto que se publicara en las oficinas
del Departamento de Propiedad Intelectual de la ANA y en las oficinas de
la Administracion Regional de Aduanas que efectud la retencion. Copia
de dicho edicto se fijard en la Direccion General del Registro de la
Propiedad Industrial y/o en la Direccién Nacional de Derecho de Autor.
Existe también la opcion de publicar la informacion de dicho edicto en la
pagina web de la ANA.

Retencion y edicto

Una vez ordenada la inspeccion, varios representantes de ANA, entre
ellos, a) Direccién de Propiedad Intelectual, b) Oficina Interinstitucional de
Andlisis de Riesgo (OIAR) ¢) del Programa Global de Control de Contenedores
(PGCQ), d) Unidad Técnica de Inspeccion de Contenedores (UNITEC) y )
la Direccién de Prevencion y Fiscalizaciéon Aduanera (DPFA); proceden a
efectuar la inspeccion levantando para ello el acta respectiva en donde se
hace constar la apertura del contenedor, revision de la mercaderia y en su
caso conclusion respecto a la falsificacion o no de la misma. Todos los
presentes firman el acta respectiva. El acta debe contener identificacion
de la autoridad que practica la diligencia, resolucién u oficio que ordena
la retencion de la mercancia, la descripcion, naturaleza, inventario y
demas caracteristicas que permitan la identificacion de la mercancia y los
datos del consignatario.




a I

Una vez notificado el propietario o titular del derecho protegido, por
medio de abogado idéneo, podra solicitar muestras de la mercancia que
asi lo permita. Una vez recibidas las muestras, tendra hasta 5 dias para
presentar escrito de Oposicion a Transito de manera sumaria y sencilla.
De no presentarse oposicion la ANA liberara la mercancia.

Muestras

Una vez presentada la oposicion la ANA fijard en un plazo de 1dia la fianza
a cubrir por parte del opositor y cuyo monto no podra ser mayo al 50%
del avaluo efectuado que ademas se establece con valor CIF, es decir, no
con valor de mercado. La fianza podra ser mediante certificado de
garantia o garantia bancaria.

Solicitud de Medida
en Frontera/Fianza:

Una vez consignada la fianza, la Aduana que efectuo la retencién remitira
en un plazo de 3 dias, el expediente y mercaderia al Ministerio Publico
para su custodia fuera del recinto portuario. De no presentarse fianza,
igualmente la ANA avisara a la Fiscalia de la respectiva infraccién y ésta
podra solicitar el expediente y mercancia para su custodia. Si en este
ultimo caso, la Fiscalia no ordenara la retencidon, la ANA liberara la
mercancia.

Remision expediente
a Fiscalia

Plazo maximo
de retencion: El plazo maximo que la ANA puede retener una mercaderia sospechosa

de vulnerar derechos de propiedad intelectual es de 45 dias.

o

/

* Diagndstico, de parte de la OMA, sobre la
normativa y actuacién del Servicio Nacional de
Aduanas en la observancia de los derechos de
Propiedad Intelectual.

Procedimiento
» de medidas en
frontera en Costa Rica

e Libre acceso a la base de datos IPM de la
OMA, que contiene informacién sobre el
registro de marcas notorias protegidas y que
sirve de referencia en cuanto a las caracteristicas
de las marcas originales®.

Comentarios previos

Aduanas

La observancia de los DPI es un
pilar de gran relevancia para el
Servicio Nacional de Aduanas
por lo cual durante los ultimos
anos se han efectuado esfuerzos
para reforzarla mediante actividades
tales como:

¢ Trabajo en conjunto con el sector privado en
el tema de capacitaciones, otorgandose en
promedio 4 charlas por afo a colaboradores
del Servicio Nacional de Aduanas para el
reconocimiento de caracteristicas de marcas.

Es preciso indicar, en cuanto al software IPM

* Participacion en operativos
internacionales denominados Opera-
cidn Maya y Operacidon Pangea,
generandose resultados importantes.

que desde el aino 2013 el Servicio Nacional de
Aduanas mantiene la suscripcion a la base de
datos de dicho software (Miembros de Interfaz
Publica) de la Organizacion Mundial de Aduanas,
herramienta utilizada para la lucha contra la
falsificacion.

3Informe del Grupo Especial, Argentina - Derechos antidumping sobre los pollos, parr. 7.341.




Es preciso indicar, en cuanto al software IPM
que desde el aflo 2013, el Servicio Nacional
de Aduanas mantiene la suscripcion a la
base de datos de dicho software (Miembros
de Interfaz Publica) de la Organizacion
Mundial de Aduanas, herramienta utilizada
para la lucha contra la falsificacion.

La OMA proporciona a sus miembros las
administraciones aduaneras acceso gratuito
a la herramienta IPM, una base de datos que
contiene informacién proporcionada por los
titulares de derechos de propiedad intelectual,
en relacién con sus productos y / o servicios,
sus derechos de propiedad intelectual que
permite al usuario la verificacion de datos
especificos como rutas de transporte de la
mercancia, caracteristicas, fotografias de la
mercancia genuina vy falsificada e informacion
sobre las personas que los representan en los
distintos paises o regiones.

La herramienta contiene informacién de
diferentes marcas a nivel mundial de diferentes
sectores tales como belleza, farmacia,
alimentos y bebidas, electrdnicos, software
entre otros, actualmente la herramienta es
utilizada a nivel mundial en 95 paises.

Por otro lado, en el aflo 2015 la Direccidon
General de Aduanas, emitid la directriz
DIR-DN-003-2015 denominada “Lineamientos
Generales al amparo de la Ley de Procedimientos
de Observancia de los Derechos de Propiedad
Intelectual”, con el objetivo de que las aduanas
cuenten con un procedimiento uniforme para
la atencion de este tipo de actuaciones.

Durante los ultimos 4 afos a la fecha se han
realizado 127 actuaciones sobre las cuales se
han remitido al Ministerio Publico 78 denuncias.

Registro Centralizado de los
titulares de los DPI

No existe de momento Registro centralizado de
las marcas de los titulares de los DPI e incluso

en el SPECIAL REPORT 301 del
USTR del presente aio, se insta a
Costa Rica a crear tal Registro en
Aduanas.

Tribunal Registral
Administrativo (TRA)

Con base en los compromisos
adquiridos en ADPIC, en la parte
relativa a la “Observancia de los
Derechos de la Propiedad Intelectual”
(articulo 41.1) al igual que Panama,
Costa Rica en el afno 2000
implementd por medio de Ley
nuimero 8039, la ley de Procedimientos
de Observancia de los Derechos
de Propiedad Intelectual.

Entre otros, en esta ley se crea el
Tribunal Registral Administrativo,
un drgano independiente especializado
en juzgar los recursos de apelacion
de las decisiones y otras medidas
tomadas por los Registros nacionales
de PI del pais. El Tribunal, adscrito
al Ministerio de Justicia, es una
pieza fundamental en la estrategia
del pais dirigida a mejorar el
conocimiento de los derechos de
propiedad intelectual y del
sistema de propiedad intelectual
en su conjunto y lograr un mayor
respeto hacia ellos. El Tribunal
Registral Administrativo es el
Unico de este tipo que existe en
América Latina, y conoce de casos
relacionados con los derechos
sobre los bienes materiales y los
derechos sobre los bienes inmateriales “.

El articulo 19 de la Ley 8039 sefala
para tal efecto lo siguiente:

“Créase el Tribunal Registral
Administrativo como oérgano de
desconcentracion maxima, adscrito

4 Referencia Revista OMPI http:/www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/05/article_0006.html




al Ministerio de Justicia y Gracia,
con personalidad juridica instru-
mental para ejercer las funciones
y competencias que le asigna esta
Ley. Tendra la sede en San José y
competencia en todo el territorio
nacional. Sus atribuciones seran
exclusivas y tendrd independencia
funcional y administrativa; sus
fallos agotaran la via administrativa”.

En el afo 2012, la Revista de la
OMPI entrevistd a la presidenta
del Tribunal Registral, Sra. Guadalupe
Ortiz, quien sefald que los objetivos
de dicho Tribunal son dos: primero,
enviar un mensaje claro a la comunidad
empresarial internacional en el
sentido de que sus derechos de
marca se cumplen y respetan en
Costa Rica y, segundo, proteger a
los consumidores y a la poblacién
en general de ser engafados vy
comprar productos de calidad
inferior o falsificados.

Es decir, se trata de otra Institucion
qgue colabora dentro de sus
propias actividades al combate de
productos falsificados y por ello la
mencion de dicho ente en la
presente guia.

Comision de Enlace
Interinstitucional para la
Proteccidon y Promocidn
de la Propiedad
Intelectual (CIPPI)

Como se indicd antes, esta
Comisidon Interinstitucional,
junto con la de Panama, son las
Unicas que se han logrado
constituir por ley en Centroamérica
a pesar de los esfuerzos que han
intentado algunas Camaras del
sector privado de la regidn.

Desde el 2002 se establecid la Comision de
Enlace Interinstitucional para la Proteccion
de Propiedad Intelectual (CIPPI) creada
oficialmente por Decreto Ejecutivo No. N°
35631-J-COMEX-MICIT-SP-H publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 233 del 1 de
diciembre de 2009

El Tribunal Registral Administrativo y esta
Comision forman parte de una estrategia
nacional® coordinada en materia de Pl creada
con el fin de fomentar el funcionamiento de
una instancia de coordinacion interinstitucional
que permitiera generar un mayor trabajo en
conjunto, por parte de las diferentes entidades
estatales en los temas de propiedad intelectual.
Su objetivo principal es la promocién de
canales de coordinacién y cooperacion entre
las instituciones que la conforman y otras
entidades y organizaciones publicas y privadas
cuando se considere oportuno, con el fin de
asesorar y coadyuvar en la efectiva aplicacion
de la normativa que regula la Propiedad
Intelectual en Costa Rica.

La CIPPI estd constituida de la siguiente
manera: a) Un representante de cada uno de
los siguientes: Ministerios de Gobierno: Ministerio
de Justicia, Ministerio de Comercio Exterior,
Ministerio de Seguridad Publica y Ministerio
de Ciencia y Tecnologia. b) Un representante
de cada uno de los siguientes érganos de la

Administracion:  Registro  Nacional de
Derecho de Autor y Derechos Conexos,
Registro de la Propiedad Industrial y Direccion
General de Aduanas del Ministerio de Hacienda;
c) El Poder Judicial podra participar como
miembro, con un representante de cada uno
de los siguientes érganos: Ministerio Publico,
Organismo de Investigacion Judicial y Escuela
Judicial.

S La Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI) fue publicada el 13 de abril del 2012
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Costa Rica - Procedimiento de
medidas en frontera

La Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual
(ENPI) en su apartado de Falsificacion y
Pirateria de la Pl en Costa Rica, indica que la
Direccion General de Aduanas también
posee importantes competencias en materia

de observancia de la propiedad intelectual.

En ENPI también se indica que desde el 2010, la
Direccion General de Aduana ha fortalecido su rol
mediante el acercamiento al sector privado para
buscar alianzas que les permitan cumplir adecuadamente
con los fines que indica la ley, en materia de
capacitacion y coadyuvancia de los titulares en los
procesos de denuncia de delitos contra la propiedad
intelectual. En la practica ha desempefado un
importante papel en la persecucion de los delitos
de propiedad intelectual, alertando de forma

oportuna a los titulares sobre mercancias sospechosas.

Finalmente, en la ENPI se indica que la colaboracion
de organismos internacionales como la Organizacion
Mundial de Aduanas (OMA) y de entes policiales
ha permitido el desarrollo de operativos multi-territoriales
que permitieron recientemente imponer medidas
en frontera efectivas que abrieron la puerta para

que titulares pudiesen presentar denuncias
penales contra importadores de producto
falsificado. Igualmente, las actuaciones de la
Unidad de Control de Contenedores, constituida
como un drgano multiparte de entidades
gubernamentales, han permitido dar seguimiento
a infractores recurrentes, llevando control de las
importaciones y fortaleciendo la presencia policial
en las fronteras para detener el ingreso de productos
que violenten la propiedad intelectual.

Estas primeras experiencias del pais han
permitido que a nivel de consumidores v titulares

de derechos de propiedad intelec-
tual, empiece poco a poco a
desaparecer la sensacion de impuni-
dad que en el pasado provocaba la
falta de persecucion de delitos
contra la propiedad intelectual.

Proceso

En la Ley niumero 8039, de Procedi-
mientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual
se regula entre otros, las medidas
cautelares, algunas etapas del
procedimiento de Medidas en
Frontera y los procesos civiles y
penales de infraccion de derechos
de propiedad intelectual.

Se indica que se regula algunas
etapas porque no existe regulado
como tal el proceso completo que
en la practica ocurre en aduanas.
Ejemplos de ellos es que si bien el
funcionario de aduanas puede por
sospecha detener un contenedor no
puede accionar judicialmente como le
es permitido por medio del Departa-
mento de Propiedad Intelectual de
Aduanas, a los funcionarios de
Panama.

En Costa Rica, tampoco es
retenida ninguna mercancia que
venga en transito, solamente
aquella mercancia que se sospeche
infringe derechos de propiedad
intelectual y que ingresara al
mercado costarricense.

Ahora bien, los funcionarios de
aduanas aun cuando por Ley
tienen responsabilidad, si inician
de oficio las medidas en frontera
con base en el andlisis de riesgo
y alertas recibidas por otras
aduanas y tienen 10 dias para
presentar la denuncia al MP y en
el interin contactar al titular de la
marca que se presume estd
siendo infringida. El MP también
en su momento pedira a dicho
titular que presente la denuncia
respectiva.



Fundamento legal

Ley de Observancia 8039

Proceso a presentar previo
o posterior a solicitar la media

Pagina web a consultar

Accion civil: Resarcionamiento de dafos y
perjuicios al titular del derecho.

Accion Penal: Presentacion de accién con base
en un delito de Propiedad Intelectual.

La accion serd publica a instancia de parte.
Multa maxima de: 500 salarios base.

Pena maxima de prision: 5 afios.

www.hacienda.go.cr

/

Solicitud de oficio de
parte de Aduanas

Solicitud de detencidén

Al existir la sospecha por parte de
los funcionarios de aduanas que
un contenedor contiene mercancia
falsificada o pirata, se ordena la
detencion del contenedor y se
contacta al titular de la supuesta
marca infringida o su mandatario
para que se apersone en la
inspeccion de dicho contendor.
La comunicacion se remite al

mandatario conocido como
representante de la marca
supuestamente infringida pero
cuando se desconoce quién

representa al titular de determinada
marca, el proceso puede no
iniciarse y la mercancia quedar
liberada. De ahi la necesidad de
constituir un Registro de Titulares
de Marca que incluso el reporte de
la Section 301 de la USTR de
EEUU del afio 2017 ha sugerido a
Costa Rica.

En este pais como en resto de
Centroamérica la mayoria de
casos de infraccion son de
productos de marcas notorias de

vestuario y relojeria cuyas marcas infringidas
son generalmente las mismas y, por ende, el
representante legal de éstas ya es conocido y
se le contacta en forma urgente para conforme
la ley, pronunciarse en un plazo de 3 dias para
la respectiva inspeccion (audiencia de
verificacion). En ese corto plazo, el representante
del titular de la marca deberd contactar a
éste, pronunciarse ante la Aduana y presentar
denuncia.

Audiencia de Verificacion

En esta fase el titular de los derechos de PI
comparece por medio de su mandatario
junto con el perito (Persona manifiestamente
Idonea) a efectuar la verificacion de la
mercancia supuestamente infractora. El
consignatario también se encuentra
presente.

Al perito se le presentan las muestras seleccionadas
por parte de la Policia Judicial de la mercancia
incautada y con base en su anélisis:

« Presenta informe escrito con sus conclusiones.
* Informe verbal sobre la falsedad o no de la

mercancia lo cual no le exime del reporte
escrito que debe presentar posteriormente.

Contra pruebas

Dentro de los 13 dias siguientes el infractor
puede ofrecer contrapruebas incluyendo su
propio perito.




En el caso gue el peritaje concluya que la mercan-
cia es falsa, dicho reporte constituye el indicio que
servird a la Fiscalia para formular la respectiva
acusacion ante un Juzgado en San José, Costa
Rica, lo cual propicia que las acusaciones van
teniendo homogeneidad en cuanto a contenido y
formalidad, credndose estandares en la forma en
la que se acusa lo cual podra servir de indicativo a
los usuarios y representantes de marcas en la
forma que se podria resolver.

Solamente se retiene la mercancia que se
considera es falsificada, el resto de mercancia
licita se libera y entrega al consignatario.

Denuncia

Dentro de las 24 horas siguientes a la retencion de
las mercancias, las autoridades de aduana
deberan denunciar, ante el Ministerio Publico, la
comision de alguno de los delitos contemplados
en la Ley de Observancia de los derechos de PI:

Finaliza Medidas en Frontera

Si transcurren 10 dias habiles contados desde que
la suspension se notificd al solicitante de la
medida, sin que este haya presentado demanda
(dentro de un plazo maximo de un mes) o sin que
se haya recibido comunicacion del Registro de la
Propiedad Industrial, del Registro Nacional de
Derechos de Autor y Derechos Conexos o de una
autoridad judicial, de que se han tomado las
medidas precautorias que prolonguen la
suspension del despacho, el Registro de la
Propiedad Industrial, el Registro Nacional de
Derechos de Autor y Derechos Conexos o el juez
competente, notificard a las autoridades
aduaneras para que la medida sea levantada y se
ordene el despacho de las mercancias, si se han
cumplido las demas condiciones requeridas.

De presentarse la denuncia o demanda respectiva,
se continua conforme siguientes pasos:

» Acusacion:
Se presenta la acusacion y se concede 13 dias al
titular de los derechos de propiedad para
constituirse como querellante como acusador
privado penal y actor civil para reclamar dafos
Y perjuicios.

» Conciliacion:

Hasta esta fase, antes de la
audiencia preliminar, las partes
pueden conciliar sobre el
presente asunto. En caso de
llegar a un acuerdo, se procede
igualmente a la destruccion de la
mercancia infractora.

* Audiencia preliminar ante Juez:
El Juez Penal cita a una audiencia
donde las partes discuten si hay
mérito y pruebas suficientes
para ir a Juicio. Esta fase puede
durar aproximadamente 18
meses.

* Almacenaje durante proceso:
En Costa Rica existe la ventaja
para el titular de los derechos de
propiedad intelectual que no se
paga bodegaje o almacenaje de
la mercancia incautada, ya que
dicho costo lo asumen los Almacenes
Fiscales los cuales, aungque son
privados, por contrato con el
Gobierno tienen la obligacion de
reservar espacios para mercancias
sospechosas ya sea por pirateria
0 por contrabando o por cualquier
irregularidad puramente aduanera.

 Juicio:

Se cita a las partes, testigos vy
todos los funcionarios aduaneros
gue intervinieron en el procedimiento
(para demostrar que la cadena
de custodia no tuvo alteracion).

* Resolucién final: Condena:

La resolucién final que inicié con
la solicitud de MF y posterior
proceso judicial, de continuarse,
puede dictarse en un plazo de 2
a 3 anos. Las condenas en Costa
Rica aun no son del todo comunes
no solamente porque este tipo
de proceso es relativamente
nuevo sino porque las partes



logran llegar la mayoria de los
Ccasos a un acuerdo, vy ello derivado
quizd de la forma en que se
constituye el monto de la condena
como se indica a continuacion.

* Los dafos vy perjuicios:

De conformidad con la Ley de
Observancia a los DPI (articulo
40) los dafios y perjuicios ocasionados
por infracciones civiles y penales
seran fijados por el juez, y podran
basarse en un dictamen pericial.
Ahora bien, la Ley no indica qué
pardmetros debe wusar dicho
perito para tal efecto.

La Ley indica que la resolucion
por la cual se finalice la causa
deberd ordenar al infractor que
pague al titular del derecho, lo
siguiente:

a) Una indemnizacién adecuada
para compensar el daflo que este
haya sufrido como resultado de la
infraccion, incluida pero no limitada
a los beneficios que el titular
habria obtenido de no haberse
producido la infraccion.

b) Las ganancias del infractor
atribuibles a la infraccion y que no
hayan sido consideradas al calcular
el monto de los dafos a los que se
refiere el inciso a) anterior.

Al determinar los dafos por
infraccion a los derechos de propie-
dad intelectual, las autoridades
judiciales deberan considerar, entre
otros elementos, el valor del bien o
servicio objeto de la violacién, con
base en el precio al detalle sugerido
u otra medida legitima de valor que
presente el titular de derecho.

Notese que es valor del bien con
lo cual la condena puede ser alta
tomando en cuenta el valor

comercial que pueda tener el
producto infractor que por lo
general se trata de productos

cuyas marcas son de lujo.

Solicitud a Instancia de parte

Este procedimiento requiere mas actividad
de parte del titular de los derechos supuestamente
infringidos. Se requiere investigacion de
campo para identificar a la entidad o persona
infractora o que colabora con la infraccién.
Debe recabarse prueba que concluya que en
efecto se estd dando una infraccion a los DPI,
entre ellos, identificacion completa de la
persona, personas o sociedad, direccion de
estas, actividades principales, facturas que
emiten, caracteristicas de los productos y su
respectiva comparacion con los originales,
etc.

También es comun efectuar investigaciones
programadas en donde se envian policias judiciales
acompanados de notarios u otros auxiliares del
titular de la marca para identificar productos
falsificados y en su caso investigar las fuentes
de dichas importaciones y en su caso solicitar la
medida en frontera respectiva.

Después de recabar las pruebas necesarias, el
titular o licenciatario de los derecho de propiedad
intelectual que tenga conocimiento fundado
sobre la llegada o el despacho de mercancias que
infrinjan su derecho, podra solicitarle al Registro
de la Propiedad Industrial, al Registro Nacional de
Derechos de Autor y Derechos Conexos o a la
autoridad judicial, que ordene a las autoridades
aduaneras suspender el despacho.

Ejecutada la suspension del despacho de mercancias,
el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro
Nacional de Derechos de Autor y Derechos
Conexos o las autoridades judiciales, la notificaran
inmediatamente al importador o exportador de
las mercancias y al solicitante de la medida.

Posteriormente a ello, se contindian los mismos
pasos arriba indicados en cuanto a la inspecciéon
preliminar, acusacion, audiencia preliminar, etc.




Procedimiento

» de medidas en
frontera en El Salvador

Comentarios previos

El Salvador cuenta con una Politica Nacional
de Propiedad Intelectual, cuyo 92 principio se
relaciona con la Observancia de los derechos
de propiedad intelectual. En este principio se
indica que toda estrategia de aprovechamiento
y valoracién de Pl descansa sobre la base de
una adecuada coordinacion publica y/o
privada para favorecer la observancia de los
derechos, que debe garantizarse a los titulares
de los mismos. Indica que es necesario generar
confianza en el sistema de proteccion de los
derechos, a través de procedimientos efectivos
y céleres para que pueda promoverse la
generacion de este tipo de activos.

Direccion General de Aduanas (DGA)

Como en el resto de paises de Centroamérica,
la DGA es la encargada de retener toda la
mercancia falsificada o pirata que pudiera
infringir un DPI. Si bien en El Salvador no existe
una Ley de Observancia a los DPI o de Aplicacion
de las Medidas en Frontera, la DGA con fecha
23 de mayo del 2012, emitid la Disposicion
Administrativa de Caracter General DACG No.
DGA 007-2012 en la cual se regula en forma
casi completa todo lo relacionado con la
aplicacién de las MF.

La Disposicion es de caracter general, es decir,
dirigido a Coordinadores de Aduanas, Administradores
de Aduanas, contadores vistas, Oficiales Aduaneros,
Titulares o Representantes de marcas u otros
distintivos comerciales y publico en general.
Contiene la mayoria de disposiciones relacionadas
con una adecuada aplicacion de MF.

Define algunos conceptos relacionados
con MF, regula todo lo relacionado
con la garantia a ser impuesta por
parte de Aduanas, hace un breve
resumen del proceso tanto por
orden de la autoridad judicial
competente como por parte del
titular o representante de la
marca. También regula el proceso
gue debe seguir la propia aduana
cuando actua de oficio. En general
es una disposicion bastante
completa que en todo caso
deberia ser elevada al grado de
ley, agregando lo que en su caso,
se considere necesario y conforme
mejores practicas tanto nacionales
como del resto de paises de la
region.

Comisién o Mesa
Interinstitucional

En El Salvador alin no existe constituida
una Mesa Interinstitucional como se
encuentra en Panama y Costa Rica
aunqgue se tiene el interés de formarla
en el corto plazo por parte del
Centro Nacional de Registros (en
especifico del Registro de la Propiedad
Intelectual) la Asociacion de Abogados
de Propiedad Intelectual (ASPI), el
Ministerio de Economia y el Ministerio
de Hacienda (Direccion General de
Aduanas).

Responsabilidad de los
funcionarios de Aduana

Aunqgue no existe un articulo legal
que libere a los funcionarios de
aduanas de cualquier responsabilidad,
y si bien de momento no se conoce
de ninguin caso, para dichos funcionarios
no existe responsabilidad de parte
de ellos por la garantia que se presta
de parte del titular de los DPI o la
persona que solicita la medida o
presenta la denuncia respectiva.



El Salvador-
Procedimiento de
medidas en frontera

Procedimiento de oficio de
parte de la DGA

El presente proceso sera aplicado,
cuando de conformidad a los
procesos selectivos y aleatorios,
corresponda al Servicio Aduanero
efectuar la verificacion fisica de la
mercancia y en la misma se determine
la importacion o exportacion de
mercancias que se presume
puedan ser falsificadas.

Si durante el aforo se establece la
importacion o exportacion de
mercancias con marcas o Signos
distintivos con  caracteristicas
diferentes de los originales, el
Administrador de Aduanas procedera
a informar, mediante auto, al
declarante o su representante
sobre la posibilidad que en el caso
se presente un interesado, se
aplicaran las medidas en frontera.

La Aduana informard a la DGA
sobre los posibles hallazgos y esta
publicard en la pagina web del
Ministerio de Hacienda por un
plazo de 2 dias habiles de manera
general y publica la respectiva
operacion de mercancias con
marcas o signos distintivos
falsificados.

La publicacién en la pagina web
contendra:

* El nombre de la marca
presuntamente falsificada

e Los bienes importados sobre
los cuales se ha plasmado la
marca

» Fotografia de la mercancia, si esto fuere posible

« El origen de la mercancia segun los documentos

« La fecha a partir de la cual se considera efectuada
la publicacion

* La fecha maxima para mostrarse parte ante la
Aduana competente.

Copia del aviso publicado en pagina
web:*

El Ministerio de Hacienda a través de la
Direccion General de Aduanas: En base a la
Disposicion Administrativa de Caracter General
N¢ DGA 007-2012 de las Operaciones de
Importaciones y exportaciones de marcas o
distintivos comerciales presuntamente falsificados
0 que se sospeche que ostentan dicha calidad,
se informa lo siguiente:

/Nombre de Real Madrid FC, A
las marcas Barcelona FC,
presuntamente Disney y Disney JR.
falsificadas

I

Bienes importados
sobre los cuales se han
plasmado la marca

Mercancias varias

Origen de las

B China
mercancias
Fecha de 28 de junio de 2017
publicacion

Ultima fecha de 30 de junio de 2017
publicacion

Fecha maxima para
mostrarse parte ante
la Aduana competente

5 de julio de 2017

Aduana Terrestre San Bartolo

- v

*(Se publica también fotografia de la mercancia infractora)




El titular o representante de la marca o signo
distintivo, tendra un plazo maximo de 3 dias
habiles contados a partir de las cero horas
del dia siguiente al establecido como ultima
fecha de la publicacion, para manifestar por
escrito ante la DGA su intencién de iniciar el
proceso judicial respectivo. El titular o repre-
sentante debera presentar solicitud dirigida a
la DGA en la que detalle lo siguiente:

A. Nombre, documento de identidad y del
titular o del representante de la marca o
signo distintivo.

B. Detalle de la marca o signo distintivo que
representa y del certificado de registro.

C. Correo electrénico o FAX, a través del cual
se recibira notificaciones.

D. El compromiso de iniciar el proceso
judicial respectivo, en un plazo maximo de 10
dias habiles posteriores a la fecha de la publicacion
en la pagina web

E. La autorizacién para que el Servicio Aduanero
continle con el despacho aduanero de
mercancias, si en el plazo anterior no ha
solicitado al juez competente la ratificacion
de la misma.

El escrito debera contar con la firma autenticada
por notario publico, A la solicitud deberan
anexar los siguientes documentos:

« Copia certificada por notario del certificado
de registro.

* Poder o documento que acredita la calidad
con que se actua.

« Constancia del Depdsito de la Garantia,
cuando sea procedente.

Acreditado el interés de iniciar el proceso
judicial respectivo por parte del titular ante la
DGA, ésta trasladard la documentacion a la
aduana en que se encuentra la mercancia,
informara de dicha circunstancia al importador
y exigird la garantia cuando sea procedente.

El titular o representante de la
marca debe presentar en un plazo
no mayor a 10 dias habiles conta-
dos a partir de la notificacion del
hallazgo, en la Aduana competen-
te, cualquiera de los siguientes
documentos:

a. Copia certificada por notario de
la admision de la demanda vy la
determinacion de las medidas en
frontera ordenadas por la Autoridad
Judicial.

b. Copia certificada por notario de
la presentacion de la demanda y
solicitud de prorroga de la medida
en frontera.

Vencido cualquiera de los plazos
antes sefialados, sin que se presente
algun  interesado  debidamente
legitimado para darle continuidad
al procedimiento, el mismo se

considerara desistido y se procedera
con el despacho normal de la
mercancia.




Fundamento legal

Proceso

Pagina web a consultar
y otros datos

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de El \
Salvador (D.L. 868 de fecha 6 de junio de 2002 con
sus respectivas reformas).
Ley de Propiedad Intelectual (D.L. 604 de fecha 15
de julio de 1993 con sus respectivas reformas).

De oficio por las Aduanas; a peticion de parte por la
Aduana y por orden Judicial.

www.mh.gob.sv
Teléfono 2244-5182
K Correo electrénico: usuario.dga@mh.gob.sv

Procesos por parte de Aduana, bajo requerimiento y por orden
judicial a requerimiento de tercero:

respectiva mercancia.

La aduana realiza la
verificacion de la
mercancia, y si la considera
sospechosa de infraccion,
contintia el procedimiento
respectivo, reteniendo
provisionalmente la
respectiva mercancia.

Se hace una publicacién en
el sitio web del Ministerio
de Hacienda, notificando a
cualquier interesado que se
considere afectado por la
respectiva mercancia que
se apersone a reclamar su
derecho.

/ETAPA ADUANA DE OFICIO ADUANA A REQUERIMIENTO JUDICIAL \
Generalmente la sospecha | El interesado presenta una | El titular de un derecho de
nace por la declaracion | peticidn o solicitud a la Aduana, | propiedad intelectual
aduanera (valores irreales | en la cual se detalla lainformacién | promueve un proceso de
de la mercancia), por aviso | que se posee sobre la mercancia | Medida Cautelar ante el
efectuado por otra | infractora. Juzgado competente en

» autoridad aduanera, por el materia mercantil (actualmente
Inspeccion | origen del producto o por | Debe presentar solicitud que | los Juzgados de lo Civil y
mercancia | una simple inspeccion de | incluya: Datos generales del | Mercantil mientras no se creen
infractora |[rutina o al azar de la | solicitante y datos de contacto; | los Tribunales Especiales de

datos generales del derecho
violentado y prueba de su
existencia (certificado de
registro); identificacion de los
presuntos responsables, cuando
fuera posible; descripcion de las
mercancias con marca o signo
distintivo que se presumen falsas;
valor estimado de las mercancias;
ubicacion o fecha aproximada de
arribo.

Ademas deberd asumir la
responsabilidad de proporcionar
los peritos necesarios para
certificar que las mercancias no
son originales y los costos o
gastos por destrucciones de
mercancias que se deriven del
proceso.

También debe extender autorizacion
para que el Servicio Aduanero
continle con el despacho
aduanero de mercancias, si en el
plazo de 3 dias habiles posteriores
a la autorizacién de la medida no
ha solicitado al juez competente
la ratificacion de la misma y
presentado copia a la Aduana
respectiva,

Propiedad Intelectual).

Debe presentar solicitud que
incluya descripcion de la
mercancia, datos del consignatario,
datos del contenedor, puerto
de entrada/salida y otros datos
para su facil identificacion.

El solicitante ademas debera
consignar caucidon econdmica
razonable y suficiente para
proteger al demandado y a las
autoridades competentes e
impedir abusos. Esta caucién
debe garantizar las resultas de
la medida, si el interesado no
tuviere la razén. El valor que se
le asigna a esta fianza sera
fijada discrecionalmente por el
Juzgado Competente y
propuesta por el solicitante,
con la unica salvedad que su
monto no debe disuadir
indebidamente el poder
recurrir a estos procedimientos.
PROCEDIMIENTOS: La Fianza
es propuesta por el solicitante y
fijada discrecionalmente por el
Juez, conforme las reglas del
Coédigo  Procesal  Civil y
Mercantil, debiendo acreditarse
los presupuestos de peligro en
la demora y apariencia de buen
derecho, como requisito previo
a que sea decretada.

/




/ETA PA

ADUANA OFICIO

Inspecciéon
preliminar

Se procede, en sede aduanal, a efectuar una inspeccion preliminar de la mercancia
respectiva, para efectos de determinar si es o no infractora.

Para dichos efectos, se levanta el acta respectiva en donde se hace constar la apertura del
contenedor o los fardos correspondientes, revision de la mercancia y en su caso conclusion
respecto a la falsificacion o no de la misma. Todos los presentes firman el acta respectiva. El
acta debe contener identificacion de la autoridad que practica la diligencia, resolucion u
oficio que ordena la retencion de la mercancia, la descripcion, naturaleza, inventario y
demas caracteristicas que permitan la identificacion de la mercancia y los datos del
consignatario.

Si la mercancia no es infractora, el deber es liberarla y devolverla al interesado.

Si en cambio es mercancia infractora, la Aduana procede a retenerla. Si es constitutiva de
delito, da aviso a la Fiscalia General quien procede a solicitar al Juez de Paz (competente en
materia penal) que decrete la orden de secuestro. Cuando el procedimiento se judicializa, se
mantiene bajo el resguardo fisico de aduana, pero bajo las drdenes del Tribunal
Competente. Aqui desaparecen los plazos maximos administrativos de duracion de la
medida.

En cambio, cuando la medida decretada es de naturaleza civil y mercantil, el interesado
tiene un plazo perentorio de 15 dias (habiles) para interponer la respectiva demanda por
infraccion, salvo que la medida se haya decretado dentro de un procedimiento de
infraccion, en cuyo caso, ya no es necesario presentar una demanda diferente a la que se
ventila.

En el caso que la mercancia sea infractora, se procederd a retener. La misma queda
almacenada en la Aduana, pero bajo las érdenes de la autoridad judicial correspondiente,
salvo que se trate de una mera medida de tipo administrativo.

Retencion

En el caso de un proceso administrativo, la mercancia queda retenida hasta tanto se
demuestre que no es infractora, o hasta tanto pase a la siguiente etapa, que seria una orden
judicial de secuestro.

En el caso de un proceso judicial, la mercancia queda retenida hasta que se finaliza el
proceso. Si es absolutorio, se ordena su devolucion. Si en cambio, es condenatorio, se
procede a la destruccion de la mercancia, salvo que el titular determine otra cosa.

Notificacion
alaotra
parte

Una vez aplicada la medida, la autoridad de aduanas notificara al importador o exportador
y al solicitante. Al primero para que ejerza su derecho de defensa, y al segundo, para que se
pronuncie sobre la misma. Por lo general la notificacion que se hace al titular del derecho es
mediante la publicacion en la pagina web del Ministerio de Hacienda, salvo que se trate de
una solicitud iniciada a peticion de parte, en cuyo caso, se hara al lugar sefalado para oir
notificaciones.

Almacenaje:

Por lo general se mantiene en las bodegas de la Aduana, aunque puede permanecer
fisicamente alli pero a la orden de algun tribunal. Es posible que la misma sea trasladada
posteriormente a las Bodegas del Organo Judicial, pero ya dentro de la fase de instruccion
del proceso, para efectos de custodia y peritajes.

Remision
expediente
a Fiscalia

La Aduana procede a avisarle a la Fiscalia General de la Republica sobre el caso.

No se remite ninguin expediente, sino que Mas bien, Unicamente se remiten notificaciones y
la Fiscalia General de la Republica, arma su propio expediente, el cual posteriormente ocupa
para su judicializacion.

En caso no se contintie con el caso en la FGR o se llegue a un acuerdo extrajudicial, la
mercancia podra ser liberada.

Plazo maximo
de retencion:

Los plazos varian segun el tipo de procedimiento:

De oficio Aduanal: 5 - 10 dias

A peticidn de parte Aduanal: 2 dias.

Por Orden Judicial (Civil y Mercantil): 15 dias habiles

Por Orden Judicial (Penal): Lo que dure el proceso penal correspondiente.

Disposicion
dela
mercancia
falsificada

Destruccion de la mercancia falsificada, a menos que el titular del derecho consienta en que
se disponga de ellas de otra forma.




Procedimiento
= de medidas en
frontera en Honduras

Comentarios previos

Estrategia Nacional de

Propiedad Intelectual

Por medio del Decreto 013-2013
se aprobd la Estrategia Nacional
de Propiedad Intelectual de
Honduras dentro de la cual se
establecieron varios compromisos
de pais en temas meramente de
Pl, muchos de los cuales ya han
sido cumplidos o estdn por
cumplirse como lo son la Fiscalia
Especial de Proteccion de Propiedad
Intelectual, la Comision Interinstitucional
de Combate a la Pirateria, elaborar
y aprobar el Reglamento de
aplicacion de medidas en frontera,
etc.

Fiscalia Especial de
Proteccidén a la Propiedad
Industrial y Seguridad

Informatica (FEPROSD)

Se trata de una Fiscalia activa y
especializada en la defensa de la
Pl. De facil acceso a su plan de
accion y estadisticas en la pagina
web del Ministerio Publico de
Honduras (www.ph.hn).

En la pagina web se puede encontrar
Estadisticas sobre la labor de la
Fiscalia en forma general y especifica.
En el caso de la especifica llevan un
control sobre las infracciones,
incluyendo los datos siguientes:
fecha del caso, numero de caso,
denunciante, delito, denunciado,
fiscal, lugar y observaciones
(relacionadas con el status actual
del caso).

Esta Fiscalia actua en forma coordinada con
Aduanas, ante todo porgue precisamente los
funcionarios de aduanas no actuan de oficio
por la responsabilidad de dafos y perjuicios
que ademas estaria establecida en valor real de
la mercancia.

Anteproyecto de Reglamento de
Medidas en Frontera.

Con base en la Estrategia Nacional antes indica,
Honduras debe implementar un Reglamento
sobre la regulacion de las Medidas en Frontera.
El cual actualmente se encuentra en la etapa de
anteproyecto.

Este Reglamento constituye una base iddnea
para la aplicacion de las Medidas en Frontera en
Honduras ya que en un solo cuerpo legal
contiene no solamente las definiciones claras
de conceptos que deben manejarse en este
tipo de acciones (como se indico anteriormente)
sino primordialmente porque establece de
forma ordenada y casi completa el proceso de
MF dividido (lo cual no hace ADPIC ni el Decreto
Panamefo) conforme el sujeto que inicia tales
medidas, es decir, el proceso por intervencion
de oficio (la misma Aduana) y a instancia de
parte o bajo denuncia particular.

El Reglamento pareciera que sigue los
lineamientos o estructura de la Ley Peruana
(que se trata mas adelante) pero en especial del
Decreto Ejecutivo 466 de Panama ante todo en
el tema de la falta de formalismos en las actuaciones
lo cual beneficiara al titular de los derechos de
Pl que precisa celeridad para impedir el despacho
de mercancias que vulneren sus derechos.

Hace especial mencion de los contratos de
licencia y de la importancia de presentar estos
de parte del propietario de la mercancia para su
inmediato despacho.




Dentro de los avances que tiene este anteproyec-
to y que por ende se considera debe ser digno de
imitar, encontramos:

* Se indica en forma clara que la autoridad
aduanera podra de oficio y por iniciativa propia
retener las mercancias supuestamente infractoras
y sin que haya sido presentada solicitud de
intervencion por parte de los titulares del derecho.
En este caso, una vez determinada la mercancia
infractora, la Autoridad de Aduana proseguira el
trdmite hasta la remision a la Fiscalia.

¢ Indica claramente que en caso de no haberse
presentado el titular de los derechos, la aduana
queda liberada de cualquier responsabilidad por
cualquier dafo o perjuicio en contra del consignatario.
* Las notificaciones al o los demandados se haran
tanto en la DEI (ahora DARA) en la Aduana donde
se efectud la retencion como en la pagina web de
la DARA.

 El titular de los DPI o su apoderado deberan
presentar un escrito en donde de manera sumaria
y sencilla indiquen los fundamentos de la
oposicion presentando pruebas suficientes que
demuestren que existe presuncion de infraccion
de su derecho de propiedad intelectual.

En cuanto a los comentarios por mejorar, ante
todo de los paises que pudieran implementar
leyes o reglamentos similares, encontramos que:

Si bien en dicho anteproyecto no se ordena la
creacion de un Departamento de Propiedad
Intelectual en Aduanas, regula la entidad encargada
de conocer y actuar en todos los casos relacionados
con violacion de los derechos de propiedad
intelectual en las aduanas.

En dicho anteproyecto tampoco se ordena la
creacion del tan necesario Registro digital de
Titulares de Marcas, pero indica que, para comparar
la informacion necesaria a fin de resolver los casos
de violacién de los DPI en las aduanas del pais, se
tendra acceso a través del sistema de Internet a la
base de datos de la Direccidon General de Propiedad
Intelectual y de la Secretaria de Industria y Comercio,
en la Direccion General de Sectores Productivos.

Si bien sefiala cuando debe presentarse la garantia
y en qué modalidad no se indica la base para
determinar dicha garantia, hecho que es fundamental
para la decision del titular del derecho infringido
de presentar o no una MF.

Honduras - Procedimiento
de Medidas en Frontera

Solicitud de oficio de
parte de Aduanas

Solicitud de detencion

En Honduras, el proceso relacionado
a las Medidas en Fronteras de
oficio por parte de los funcionarios
de aduanas se encuentra fundamentado
en el Reglamento del Codigo
Aduanero Uniforme Centroamericano
(RECAUCA) que establece que
los servicios aduaneros tendran
competencia para la ejecucion
de las medidas en frontera en
materia de propiedad intelectual
a las mercancias que pudieran
estar infringiendo derechos de
propiedad intelectual.

Las autoridades aduaneras
intervendran de oficio cuando
corresponda previa constitucion
de una garantia para indemnizar
posibles dafos y perjuicios al
consignatario de las mercancias.

Retenidas las mercancias, los
funcionarios de aduanas notifican
al titular de los derechos de
propiedad intelectual supuestamente
violados para que éste inicie las
acciones legales que correspondan.
Si el titular no inicia la accion, la
Autoridad Aduanera podra autorizar
el despacho de las mercancias,
salvo que exista presuncion fundada
de delito, en cuyo caso se pondra
a disposicion de la autoridad
competente.

Previa orden de la autoridad
competente, la Autoridad Aduanera
puede proceder a la destruccion de
las  mercancias que infrinjan
derechos de propiedad intelectual
protegidos, cuando corresponda.



A pesar de que el RECAUCA
indica los lineamientos detallados
anteriormente bajo los cuales la
Autoridad Aduanera puede
actuar de oficio, no establece
términos especificos de tiempo
bajo los cuales cada accion debe
de ser practicada. Es por esto que
tanto la Autoridad Aduanera como el
Ministerio Publico han optado por
llenar esos vacios con las disposiciones
del Acuerdo Sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC); por ejemplo
con el tema de la retencién de la
mercancia anteriormente mencio-
nado, el articulo 55 ADPIC establece
que el plazo de la retencidén no
puede superar los 10 dias habiles y en
caso que el interesado inicie un
proceso de investigacion, tendra el
plazo de 3 dias habiles para realizar
la revision a la mercancia fraudulenta.

En Honduras, las actuaciones de
oficio por parte de la Autoridad
Aduanera no son frecuentes debido
a que se limitan a hallazgos que son
resultado del canal de selectividad
rojo, que involucra una revision
completa de wuna importacion
(revision documental e inspeccion
fisica de mercancia). Una vez
retenida la mercancia, se notifica al
titular cuyos derechos han sido
afectados (quien una vez notificado
tiene 10 dias habiles para pronunciarse
para la respectiva revision).

¢ Revision:

En la revision estd presente el
apoderado o representante legal
del titular con su perito, el
funcionario de aduanas y el
representante del importador
con su propio perito segun el
caso. En esta fase ambas partes
muestran las pruebas pertinentes.

En el caso que el peritaje concluya que la
mercancia es falsa, dicho reporte constituye
el indicio que servirad a la Fiscalia para formular
la respectiva acusacion ante el Juzgado
competente.

«Denuncia:

Una vez levantada el acta de la revision del
contenedor dentro de los 3-4 dias siguientes
la Autoridad Aduanera debe de elaborar el
requerimiento fiscal y denunciar ante el
Ministerio Publico la infraccion cometida.

*Finalizacion de Medidas en Frontera:

En caso de que en un plazo de 10 dias habiles
contado a partir de la notificacion de la
retencion de la mercancia al demandante
mediante aviso, las autoridades de aduanas
no hayan sido informadas de que no ha sido
iniciado el procedimiento correspondiente
por parte del afectado, se procedera al

despacho de las mismas si se han cumplido
todas las demas condiciones requeridas para
su importacion o exportacion.

En el caso que sea presentada una Demanda,
el proceso continua de la siguiente manera:

* Presentacidon de Demanda:

El titular de los derechos infringidos presenta
demanda para reclamar dafos y perjuicios
civiles y las penas que corresponden.

« Conciliacion:

En esta etapa las partes pueden llegar a un
arreglo conciliatorio donde se establecen las
medidas a ser tomadas con respecto a la
mercancia infractora. La conciliacion se puede
dar en diferentes etapas del proceso:

a. En el momento que se realiza la declaracion
del imputado, el juez puede cerrar la audiencia
de declaracion y apertura una audiencia ad-hoc
de conciliacion.




b. Se puede realizar audiencia de conciliacion
desde el inicio del proceso hasta antes de que sea
sefalada la Audiencia Preliminar.

c. Una vez se realiza la audiencia Preliminar, las
partes presentan el acuerdo conciliatorio por
escrito al Juez, quien lo revisa y dicta Sobresei-
miento Definitivo a la causa.

* Audiencia Preliminar ante Juez:

En caso de que no se realice conciliacion en la
etapa preparatoria del juicio El Juez Penal cita a
una audiencia donde se formaliza la acusacion, se
realiza la Contestacion de Cargos y se emite el
Auto de Apertura a Juicio.

» Almacenaje durante proceso:

En Honduras, el contenedor con la mercancia
afectada posteriormente a su revision, se desocupa,
se retira la mercancia especifica objeto de la
infraccion y se entrega el contenedor. La mercancia
infractora se deposita durante el proceso en el
almacén del Ministerio Publico por la duracion del
proceso y el costo de mantenimiento corre a
cargo del Ministerio Publico. En el caso que la
mercancia objeto de infraccidon sea demasiada se
requiere al titular para que alquile una bodega y el
costo corre a cargo del titular.

* Juicio:

Se cita a las partes, testigos, funcionarios aduaneros
que intervinieron en el procedimiento (para
demostrar que la cadena de custodia no tuvo
alteracion)

* Resolucion final: Condena.

La resolucion final que inicid con la solicitud de MF
y posterior proceso judicial penal, de continuarse,
puede dictarse en un plazo de 2 0 mas anos.

En Honduras no son tan comunes las condenas
para casos de este tipo. Esto se debe en su gran
mayoria a que las partes involucradas llegan a un
acuerdo, lo cual, en parte, reduce los costos y de
igual manera se logra obtener una resolucion al
conflicto.

* Los dafos y perjuicios.

De conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual
(articulo 164) los dafos y perjuicios ocasionados
por infracciones civiles y penales seran fijados por
el juez, y podran basarse en un dictamen pericial.
Ahora bien, la Ley no indica qué parametros debe
usar dicho perito para tal efecto.

La Ley indica que para efectos
del célculo del lucro cesante que
deba repararse, se calculard, a
eleccion del perjudicado, en
funcioén de los criterios siguientes:

1) Segun los beneficios que el
titular del derecho habria obtenido
previsiblemente si no hubiera
existido la competencia de infractor;

2) Seguin el monto de los beneficios
obtenidos por el infractor como
resultado de los actos de infraccion; y,

3) Segun el precio que el infractor
hubiera debido pagar al titular del
derecho por concepto de una
licencia contractual, teniendo en
cuenta el valor comercial del
objeto del derecho infringido y las
licencias contractuales que ya se
hubiera concedido.

Solicitud a Instancia de
parte

En Honduras, este proceso es el
gue mas ocurre y no requiere de
mucha actividad por parte del
titular de los derechos supuestamente
infringidos. El proceso puede ser
instado de dos maneras:

1) Ante la Fiscalia de Propiedad
Intelectual: El titular o su apoderado
legal debe presentar una solicitud
motivada junto con el Poder de
representacion correspondiente y el
Certificado de la marca que se
sospecha estd siendo violentada.
Una vez presentada la documentacion,
se le asigna un fiscal al caso, quien
se encarga de analizar dicha
documentacion darle admision vy
libra un Oficio con los detalles del
caso a un funcionario determinado
de la Direccion Adjunta de Rentas
Aduaneras.



El funcionario acusa de recibido el
Oficio y tiene la responsabilidad
de librar una circular a todas las
aduanas del pais para alertar sobre
el contenedor de mercancia falsa,
imitaciones, etc.

2) Directamente ante la Aduana:
El titular o su apoderado legal
debe presentar una solicitud
motivada junto con el Poder de
Representacion correspondiente
y el Certificado de la marca que se
sospecha estd siendo violentada.

El funcionario de la aduana tiene
la responsabilidad de librar un
comunicado a las demas aduanas
con el propdsito de alertar sobre
el contenedor de mercancia falsa,
imitaciones, etc.

Posteriormente, se contindan con
los siguientes pasos:

La Autoridad Aduanera retiene el
contenedor sospechoso, notifica al
Ministerio Publico sobre la sospecha
quien dentro del término de 10 dias
envia al fiscal asighado al caso ante
la aduana correspondiente y se
procede con la revision del contenedor
para verificar con ayuda de perito
asignado si existe o no la falsificacion,
importacion paralela, etc.

En caso que si exista infraccion a los
DPI, el fiscal asignado levanta el acta
correspondiente 'y ordena el
decomiso de la mercancia, lo cual
deja abierto el paso para la denuncia/-
demanda penal seguin lo establecido
anteriormente.

Procedimiento
» de medidas en
frontera en Guatemala

Comentarios previos.

La Superintendencia de Administracion
Tributaria (SAT) es la encargada de administrar
el sistema aduanero de Guatemala por
medio de la Intendencia de Aduanas. La Ley
Nacional de Aduanas, decreto 14-2013 tiene
por objeto establecer procedimientos vy
disposiciones complementarias aduaneras,
infracciones aduaneras administrativas y sus
sanciones.

El Departamento contra la Defraudacion y el
Contrabando Aduanero de SAT es el encargado
de retener los contenedores junto con DIPA-
FRONT (del que se trata mas adelante) y
quien actla muchas veces por alertas tanto
internacionales como del titular de algun
derecho de PI. Estas alertas son via correo
eléctrico, dirigidas al Intendente de Aduanas
quien luego las remite al Departamento
contra la Defraudacion y el Contrabando
Aduanero.

Una vez recibida la alerta, dicha Direccion
acuerda con DIPAFRONT la forma y tiempo
para retener el contenedor y efectuar la
revision que corresponda para en su caso,
impedir el ingreso de mercancia infractora de
DPI.

En todo caso, uno de los mayores obstaculos
con que cuenta dicho Departamento es la
carencia de expertos en temas de PI, es decir,
un Departamento de Propiedad Intelectual y
un Registro de Titulares de Marcas, ya que de
momento localizar al representante de dicho
titular es quiza la labor mas dificil y que por
la responsabilidad que dichos funcionares




tienen por los dafios y perjuicios de una retencion,
deciden que al no encontrar al representante
legal, lo mejor es liberar la mercancia.

Division de Puertos, Aeropuertos y
Puestos Fronterizos (DIPAFRONT)

Es una Division de la Subdireccion General de
Operaciones de la Policia Nacional Civil, conforme
sus funciones, junto con la SAT se encarga de
efectuar las inspecciones de los contenedores que
se sospechan tiene mercancia infractora.

Carencia de Juzgados especializados
en Pl.

Guatemala no cuenta con Juzgados especializados
en temas de Pl e incluso son muy pocos los jueces
gue conocen la materia de P, los cuales ademas
son constantemente trasladados a otras materias,
ya sea laborales o civiles no relacionadas en forma
directa con la propiedad intelectual.

El problema critico es que, de conformidad con la
Ley de Propiedad Industrial, la medida en frontera
debe solicitarse al Juez de la aduana en que se
encuentra la supuesta mercancia infractora,
situacion que es critica ya que los jueces de dichas
jurisprudencias son jueces que conocen basicamente
temas civiles o penales pero rara vez si no es que
nunca, temas de PI.

Ademas, es preciso indicar que las solicitudes de
medidas en frontera no tienen prioridad con
relacion a las demas solicitudes y demandas que
se presentan en los Tribunales de Justicia, por lo
que deben esperar su turno para ser conocidas
por el determinado juez. De esa cuenta, no existe
certeza del tiempo en pueda ser autorizada una
MF, como estd regulada en la Ley de Propiedad
Industrial y en la Ley de Derecho de Autor, por esa
razoén en la practica se prefiere optar por una
denuncia penal.

Carencia Ley de Observancia y/o
tema especifico de Medidas en
Frontera

A diferencia de los otros paises ya estudiados
Guatemala no cuenta con una ley de Observancia

de los derechos de Propiedad
Intelectual en donde se regule
en forma clara y completa el
proceso de Medidas en Frontera
y por ello la urgencia de crear en
este pais una Ley especifica que
contenga todo lo positivo antes
indicado en cuanto a un cuerpo
legal de aplicacion de MF.

Mesa Interinstitucional

En Guatemala tampoco se ha
podido conformar por ley, una
Comision o Mesa Interinstitucional.
Ahora bien, por iniciativa del
Departamento de Seguridad
Nacional y Servicio de Inmigraciéon
y Control de Aduanas de EE.UU.,
por sus siglas en inglés (ICE), de
quien se trata a continuacion,
varias instituciones colaboran
con el objetivo primordial de
combatir, entre otros, la falsificacion
de mercancias.

En esta Mesa de Trabajo, colaboran
ademas de ICE, la SAT, la Policia
Nacional Civil (por parte de
DIPAPRONF), el Registro de la
Propiedad Intelectual (labor
meramente informativa de los
datos de registro marcarios) y un
grupo pequeno de representantes
de marcas.

Unidad de Investigacion
Criminal Transnacional
(conocida como ICE
Guatemala)

Esta Unidad, estd asignada al ICE,
que colabora tanto en Guatemala
como en El Salvador y Honduras.

En Guatemala ha jugado un
papel importante entre otros,
apoyando a Aduanas y DIPAFRONT,
en el asesoramiento, apoyo
administrativo e incluso diligencia
de acciones de medidas en
frontera, todo ello por medio de
una Fiscalia Especial.



Guatemala -
Procedimiento de medidas
en frontera

El proceso en este pais se encuentra
regulado en la Ley de Propiedad
Industrial decreto 57-2000 de los
articulos 190 al 195 quater y en la
Ley de Derecho de Autor vy
Derechos Conexos, decreto 33-98
de los articulos 129 al 132, que
contienen  disposiciones muy
similares a las incluidas en el Acuerdo
sobre los ADPIC, pero no incorporan
particularidad del proceso propias
de Guatemala y sus instituciones
gue son necesarias para que las
medidas en frontera funcionen en la
practica.

La unica Medida en Frontera que en
efecto ocurre es la iniciada por el
titular de los DPI supuestamente
infringidos, ahora bien, este proceso
como tal no es del todo utilizado en
Guatemala ya que representa un
atraso considerable.

Inicio de la medida:

En el caso que el Departamento
de Aduanas o DIPAFRONT, luego
del analisis de riesgo (por valores
irreales de la mercancia o bien por
el dudoso origen del producto)
considere que un contendedor
contiene mercancia falsificada o
infractora, ordena la inspeccidn de
oficio avisando al interesado
(titular del derecho de Pl o su
mandatario) dentro de un plazo
de 24 horas para que se presente
en la aduana y/o presente la
denuncia penal que considere
oportuna.

Este plazo es el que se ha usado
en la practica y que se encuentra
en el articulo 336 del RECAUCA
para la suspension del despacho
de mercancias en general.

Es un plazo muy corto que no permite en la
generalidad de los casos que el representante
del titular esté presente en la inspeccion
preliminar abajo indicada.

El titular del derecho debe de presentarse o
presenta una denuncia para que el despacho
de la mercancia sea suspendido si hay
indicios de infraccion. De encontrarse éstos,
se puede retener la mercancia hasta la
inspeccion oficial por el Ministerio Publico.

En el caso que el titular de un derecho de
propiedad intelectual tenga conocimiento de
la sospecha de la importacién de mercancia
infractora, deberd dar aviso a DIPAFRONT (y
en caso de mercancias infractoras de titulares
de EEUU a ICE Guatemala), para que ésta
requiera a DIPAFRONT la suspension de

dicha mercancia. En la practica antes de dar
aviso a DIPAFRONT, se interpone la denuncia
penal ante el Ministerio Publico para que la
Aduana o DIPAPRONT pueda
mercancia.

retener la

Inspeccion

En la inspeccidon preliminar solo tiene acceso a
la mercancia el agente aduanal y el declarante
de la mercancia o su representante. Esta
inspeccion generalmente no permite la manipulacion
de la mercancia sino simplemente su revision
para establecer indicios de la mencionada
posible infraccion. Esta inspeccion se hace en la
sede aduanal y sin acceso a la totalidad de la
mercancia. Como se indicd antes, debido al
poco tiempo (2 horas) con que cuenta el
representante del titular de los DPI, este no logra
estar presente en esta primera inspeccion.




Una vez efectuada esta inspeccion preliminar, si se
tiene una orden del Juez contralor de la investigacion,
el Ministerio Publico procede a sefalar fecha de la
inspeccion “formal” 'y a ella acuden el representante
del titular de los DPI, los fiscales del MP vy los
agentes de aduana encargados junto con
DIPAFRONT. Entre la inspeccion preliminar y la
inspeccién formal pueden mediar de 3 a 6 meses
o mas, dependiendo de la disponibilidad de
espacio en el depdsito de la Fiscalia. En esta etapa
ya debe comparecer un perito sefalado por el
titular interesado, y nombrado formalmente por el
Juez Contralor de la investigacion, acreditado
ante el expediente abierto por esta causa en el MP,
quien estara presente en la inspeccion.

Se procede a efectuar la inspecciéon levantando
para ello el acta respectiva en donde se hace
constar la apertura del contenedor o los fardos
respectivos, revision de la mercancia y en su caso
conclusion respecto a la falsificacion o no de la
misma. Todos los presentes firman el acta respectiva.
El acta debe contener identificacion de la autoridad
que practica la diligencia, resolucion u oficio que
ordena la retencion de la mercancia, la descripcion,
naturaleza, inventario y demads caracteristicas que
permitan la identificacién de la mercancia y los
datos del consignatario.

En el caso que la mercancia sea falsificada, se
procederd a retener y mandar al almacén del
Ministerio Publico para que sea almacenada hasta
que sea la etapa del proceso de investigacion
dentro de la denuncia o caso correspondiente;
para que se destruya o libere la misma, o se hagan
pruebas adicionales, en caso aplique.

Actualmente el problema de falta de espacio de
almacenaje ha tenido como consecuencia que
muchos casos no contindian su curso en el MP en
virtud que ya no existe espacio en las bodegas
para almacenar tanta mercancia, por lo que el MP
no avanza en investigaciones hasta que no se
libere espacio necesario para casos futuros.

El proceso en este pais se encuentra regulado en
la Ley de Propiedad Industrial decreto 57-2000
de los articulos 190 al 195 quater vy en la Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, decreto
33-98 de los articulos 129 al 132, que contienen
disposiciones muy similares a las incluidas en el
Acuerdo sobre los ADPIC, pero no incorporan
particularidad del proceso propias de Guatemala
y sus instituciones que son necesarias para que las
medidas.

Por lo anteriormente indicado,
en este pais es necesario
reformar la legislacion vigente
relacionada con medidas en
frontera, principalmente para
definir con claridad las funciones
de la DIPAFRONT vy establecer
los procedimientos administrativos
y judiciales (del Ministerio Publico
y Tribunales), para que las
medidas en frontera cumplan
con su funcién, sin obstaculizar
la actividad aduanera.

Procedimiento
» de medidas en

frontera en Nicaragua

Comentarios previos

Para efectos de la proteccion de
los derechos de propiedad industrial
e intelectual en Nicaragua, debemos
de situarnos primeramente en la
dependencia especializada como lo
es el Registro de la Propiedad
Intelectual; en la Direccion General
de Aduanas (por disposicion de Ley
ésta es la que se encarga de
ejecutar las medidas en frontera) y
en los Tribunales de Justicia, ya que
estos son los érganos encargados
de administrar justicia en el territorio
Nacional.

Si bien casi todas las aduanas de
Centroamérica carecen de cierta
infraestructura y herramientas
tecnoldgicas que les ayude a
desarrollar mejor sus labores
quiza la Aduana de Nicaragua es
la que tiene mayores necesidades
para controlar los casos de
posibles infracciones a los DPI.
Es decir, se puede observar que
ademas de la ausencia de un
Departamento especifico para la
Propiedad Intelectual, carecen
de agentes o funcionarios expertos
en el tema.



Incluso el acceso a la informacion
de todo lo relacionado con este
tema es limitado iniciando con
una pagina web totalmente
limitada para los usuarios.

En estos primeros comentarios, se
debe dejar en claro que, si bien en
Nicaragua existen mecanismos de
proteccion de los DPI, como se dijo
antes, es el pais centroamericano
con menos avances en la eficacia de
las MF. No cuentan con Mesa
Interinstitucional, con tribunales de
justicia especializados en el tema ni
existe un Registro de Titulares de
Marcas en la Direccion de Aduanas;
cuestiones que ademas de lo arriba
indicado, representan una desventaja
en la tutela de los DPI. Igualmente, la
Autoridad Aduanera ha manifestado
verbalmente que, pese a las facultades
establecidas en ley, de actuar de
oficio en las medidas en frontera, no
es una practica comun y no cuentan
con estadisticas de incautacion de
productos falsificados ya sea por
denuncia iniciada de oficio o a
instancia de parte. La Direccion
General de Servicio Aduanero no
cuenta con una pagina amigable
qgue pueda servir de guia a los
usuarios sobre este tema y que
indique en forma clara el proceso a
seguir, el Registro de la Propiedad
Intelectual tampoco cuenta con esa
informacion en su sitio de Internet.

Nicaragua - Procedimiento
de medidas en frontera

Las medidas en frontera se
encuentran reguladas tanto en el
Capitulo XXVI de la Ley de Marcas
y en el articulo 316 del RECAUCA.
El articulo 316 del RECAUCA
establece expresamente que las
autoridades aduaneras intervendran
para la aplicacion de las medidas
en frontera con base en:

a) resoluciones de la autoridad competente o
b) de oficio cuando corresponda y c) por
denuncia del titular del derecho debidamente
acreditado.

Procedimiento de oficio por parte de la Autoridad
Aduanera

En base al citado articulo 316 del RECAUCA
la autoridad aduanera estd facultada para
qgue de oficio retenga de forma precautoria
mercancias e impida el despacho de las
mismas, siempre que estas infrinjan un
derecho de propiedad industrial. Una vez
realizada la retencién de las mercancias,
notifica al titular de los derechos infringidos
para que este inicie las acciones legales
pertinentes. Este plazo para la interposicion
de la accion legal se establece en la Ley 380
articulo 149, indicando que si transcurren 10
dias habiles desde que la suspension se
notifico al solicitante de la medida y sin que
esta haya iniciado accion judicial sobre el
fondo del asunto, o que el juez haya dictado
medida cautelar para la prolongacion de la
suspension, esta sera levantada y se despacharan
las mercancias retenidas.

Procedimiento por denuncia del Titular de los
Derechos infringidos.

Este supuesto procede a través de denuncia
por escrito presentada por el titular de los
derechos infringidos, quien deberad acreditar
su derecho y constituir una garantia para
indemnizar posibles dafos y perjuicios al
consignatario de las mercancias. De igual
forma deberd presentar las pruebas suficientes
para que la Autoridad Aduanera identifique
las mercancias. En ese sentido, una vez
retenidas las mercancias el titular igualmente
cuenta con el plazo de 10 dias habiles
establecido en la Ley 380 para interponer la
accion judicial pertinente.




Procedimiento por medio de medida cautelar
decretada por el Juez competente.

En el tercer supuesto y el cual se configura
como solicitud de medida cautelar por parte
del titular de los derechos y no de oficio ni
por denuncia, inicia mediante una solicitud
realizada al Juez por parte del titular de los
derechos para que de esta manera le ordene a la
Autoridad de Aduana suspender la importacion o
exportacion al momento de su despacho. Las
medidas cautelares podran pedirse antes de
iniciar la accion, conjuntamente con ella o con
posterioridad a su inicio. Si se hiciera antes de
iniciada la accion, el juez competente para
conocer la adopcion de las medidas cautelares es
aquel que posteriormente deba de conocer el
proceso, en este caso, serd competente el juzgado
de Distrito Civil.

Para que el juez acuerde la adopcién de cualquier
medida cautelar, el solicitante debera de acreditar
la existencia de los presupuestos de apariencia de
buen derecho (que la peticidn tiene fundamento)
y peligro de mora (posible lesiéon por la demora
del proceso). Asi mismo deberd de proponer
caucion suficiente por responder por los posibles
dafos y perjuicios que pueda causar la adopcion
de la medida en contra de quien se practica, la
cual garantice la inmediata disponibilidad de la
cantidad en dinero a favor del afectado.

En este sentido, el Cédigo Procesal Civil, regula

dos trdmites distintos para
medidas cautelares:

la adopcién de

a. El trdmite ordinario de adopcién de una
solicitud de medida cautelar. Tras la admision a la
solicitud, el judicial convocara a las partes a una
audiencia con caracter de preferente, la cual se
celebrard a mas tardar en el quinto dia habil de
notificadas las partes. En dicha audiencia, el
afectado de la medida podrd oponerse a la
adopcion y practica de la medida. Finalizada la
audiencia el juez resolverd por escrito sobre la
adopcién de la medida para proceder posteriormente
a la practica, si la declarara con lugar.

b. El trdmite de solicitudes de
medidas cautelares con caracter de
urgente y sin audiencia previa. El
solicitante deberd de acreditar
ademas de los presupuestos y
requisitos del tramite antes referido,
la necesidad de que la medida se
adopte con caracter de urgencia
sin audiencia de la otra parte o
gue la audiencia puede compro-
meter el éxito de la medida. De
considerarlo urgente, el juez
practicard la medida solicitada y
tras la practica, el afectado
podrd oponerse por escrito en el
plazo de 3 dias. Posteriormente
el juez citard a una audiencia
para que las partes realicen sus
alegatos y practiquen la prueba
propuesta, dictando de forma
oral una resolucion por la cual se
levante, modifiqgue o mantenga
la medida practicada.

En relacion a la practica de la
medida y una vez verificada la
presentacion de la caucion por
parte del solicitante, se procedera a
la practica de la misma en la cual se
debera levantar acta firmada por el
Juez, los intervinientes vy la secretaria
o secretario (articulo 385 de la Ley
No. 902). Esta practica sera efectiva
en Aduana, procediéndose a
ejecutar la suspension de los
productos y consecuentemente se
notificara al importador o exportador
de las mercancias.

Quien pida una medida cautelar
respecto de mercancias determinadas
debera dar las informaciones
necesarias y una descripcion
suficientemente detallada y precisa
de las mercancias para que puedan
ser identificadas y reconocidas con
facilidad.

Si transcurrieran 10 dias habiles
contados desde que la medida de
suspension se notificd al solicitante
de la medida sin que éste hubiese
comunicado a la autoridad de



aduanas que se ha iniciado la
accion judicial sobre el fondo del
asunto, o que el juez ha dictado
medidas cautelares para prolongar
la suspension, ésta sera levantada
y se despacharan las mercancias
retenidas.

En casos debidamente justificados
ese plazo podra ser prorrogado por
10 dias habiles adicionales.

Iniciada la accion judicial sobre el
fondo, la parte afectada por la
suspension podra recurrir al juez
para que reconsidere la suspension
ordenada y se le dard audiencia a
estos efectos. El juez podra modificar,
revocar o confirmar la suspension.

El solicitante de medidas en
frontera respondera por los dafos
y perjuicios resultantes de su
ejecucion si las medidas se
levantaran o fuesen revocadas por
accion u omision del solicitante, o
si posteriormente se determina
que no hubo infraccion o inminencia
de infraccion a un derecho de
propiedad industrial.

Tratdndose de productos que
ostenten marcas falsas, que se
hubieran incautado por las autoridades
de aduanas, no se permitira, salvo
en circunstancias excepcionales,
que esos productos sean reexportados
en el mismo estado, ni que sean
sometidos a un procedimiento
aduanero diferente.

Finalmente, las medidas pueden
ordenarse igualmente en caso de
iniciarse una accion por la via penal;
es decir ante la presunta comision
de un delito contra la Propiedad
Industrial regulada en el Cddigo
Penal de la Republica de Nicaragua,
en el capitulo X, articulo 255 que
sefiala como delito la utilizacion
comercial ilicita de marcas y otros
signos distintivos sancionando con
300 a 500 dias multa o prision de 1
a 3 anos e inhabilitacion especial
por el mismo periodo para ejercer
profesion, oficio, industria o comercio
relacionado con la conducta delictiva.

Las actividades comprendidas en esta utilizacion,
entre otras, son importacion, exportacion de
productos o servicios que lleven una marca o
signo distintivo registrado o una copia servil
o imitacion de ella, asi como la modificacion
de la misma, si la marca o signo distintivo se
emplea en relacion con los productos o
servicios que distinguen el signo protegido.

Conclusiones

Al haber concluido el estudio del procedimiento
de las MF en la region pero en especial la
experiencia de todos los sujetos involucrados
conforme la practica, se concluye que si bien
todos los paises han aprobado Convenios,
Tratados y leyes que protegen los DPI y/o
aprobado leyes especificas de Observancia
de los DPI, existe la necesidad que toda la
region armonice sus respectivas leyes (elaborando
para los que aun no lo tienen, un solo cuerpo
legal que norme el procedimiento completo
de las MF) usando, de preferencia la Ley
panamena, el modelo del Reglamento que
Honduras ha elaborado y la Disposicion
Administrativa No. DGA 007-2 de El Salvador,
incluyendo mejores practicas de otros paises
que se indican en las Recomendaciones de
este manual.

Existe una gran diferencia entre la proteccion
que cada pais ofrece a los titulares de los DPI
y por ende el valor que como pais le dan a
este bien intangible que es la Propiedad
Intelectual.

Panama es sin duda el pais que brinda la
mayor proteccion a temas de Pl relacionados
con las MF, todo ello derivado mayormente
por el punto estratégico de su territorio que
le ha dado mayor experiencia en la forma de
resolver todos los temas en aduanas y su
relacion con la Pl. Ademas cuenta con todas
las normas, instituciones y presupuesto
necesario para frenar las infracciones de PI.




Cuentan con un Departamento de Pl en la
misma Aduana que ademas tiene todas las
facultades para actuar de oficio como efecti-
vamente se previo en ADPIC. Los procesos
son sencillos y quiza es la aduana con mayor
éxito en temas de retencion de mercancia
infractoras, aunque al no tener todas las
aduanas estadisticas disponibles, es un poco
arriesgado indicar tal punto.

Es importante mencionar que Costa Rica es sin
duda el pais que le sigue a Panama en cuanto al
compromiso de proteger los DPI. La Autoridad
Aduanera es quiza la mas especializada en temas
comerciales y de PI tal y como se indicé en el
apartado respectivo.

En el caso de El Salvador aun cuando no se ha
elaborado ley especifica para la aplicacion de MF,
la DGA ha emitido una Disposicion Administrativa
de caracter general que regula el proceso de MF
detallando en forma clara el procedimiento de
oficio de parte de la Aduana y en donde incluso ya
se regula la publicacion en la pagina web del
Ministerio de Hacienda, de las mercancias falsificadas
incautadas. Ademas de ello, aunque en El Salvador
tampoco se cuenta con Mesas Interinstitucionales
debidamente constituidas, todos los sujetos que
intervienen en la proteccion de los DPI cooperan
en forma coordinada para impedir infracciones a
dichos derechos.

Honduras, también es un pais que al igual que
Costa Rica y El Salvador le ha dado prioridad a los
temas de Pl a tal punto que cuenta con una
Estrategia Nacional de Pl que ha cumplido en
varios aspectos, entre ellos, la creacion de
Comisiones o Mesas Interinstitucionales para la
proteccion de la Pl y Fiscalias efectivamente
especializadas en Pl y con toda la voluntad politica
de actuar para frenar infracciones. Honduras cuenta
con un modelo de Reglamento sobre Medidas en
Frontera y que como se indico antes, es conveniente
sea usado por parte del resto de paises para
mejorar o implementar nuevas leyes.

Guatemala y Nicaragua, si bien han efectuado
esfuerzos por mejorar la proteccion de los DPI aun
no han concretado temas fundamentales como la
creacion de leyes especificas de aplicacion de las
MF, un Departamento de Pl en Aduanas, los
Registros de Titulares de Marcas (en este caso,

tampoco Costa Rica, El Salvador y
Honduras) y la especializacion
necesaria en instituciones como la
fiscalia de PI. Ahora bien, para la
implementacion de lo anterior, se
requerird presupuesto suficiente
que incluya costos no solo para la
infraestructura (incluyendo la tecnologia
necesaria) sino para la contratacion,
capacitacién y permanencia del
personal necesario para tal efecto.

Por tratarse de la suspension de
mercancia supuestamente falsas
o piratas que ingresan por medio
de una aduana, la Autoridad
Aduanera es sin duda la Institucion
principal a tomar en cuenta en
este proceso y por ende a ésta
debe brindarsele todo el apoyo
necesario para cumplir con la
labor de frenar dichas mercancias,
siendo necesario para tal efecto
lo siguiente:

* Contar con el
infraestructura necesaria para
inspeccionar, revisar, retener vy
almacenar la mercancia infractora.
 Disponer con presupuesto necesario
para contar con el personal
idéneo y suficiente para cumplir
con sus metas,

* Proveer sistemas de software de
punta.

« Contar con toda la informacion y
apoyo necesario de parte de OMA,
incluyendo el acceso del software
IPR con que Costa Rica ya cuenta.
» Conformar Mesas Interinstitucio-
nales con todos los actores involu-
crados en la proteccion de los DPI.
* Eximir de responsabilidad a la
Administracion Aduanera por su
intervencién en las actuaciones
realizadas conforme a las diversas
leyes.

presupuesto e



La creacion de una ley especifica
para las Medidas en Frontera,
usando de preferencia el modelo
del Reglamento que Honduras
ha elaborado y la Disposicion
Administrativa No. DGA 007-2
de El Salvador y otra normativa
gue pueda mejorar los procedimientos
con base en la realidad de cada
pais centroamericano, pero
incluyendo como minimo:

1. Actuacion efectiva de oficio de
parte de Aduanas como procedimiento
principal tal y como ocurre en
Panama y cuyo procedimiento sea
agil y anti formalista. Un proceso
gue ademas pueda ser del conocimiento
de todos por medio del uso de la
actual tecnologia, tal y como
sucede en El Salvador, cuya aduana
publica en su pagina web, el aviso
respectivo.

2. Se eximira de toda responsabilidad
a la Administracion Aduanera
interviniente por las actuaciones
realizadas conforme a la respectiva
ley.

3. Obligacion de crear en todas las
Aduanas gue faltan, un Departamento
de Propiedad Intelectual dirigido
por un director experto en materia
de Propiedad Intelectual.

4. Indicacion clara y completa del
procedimiento iniciado por parte
del titular de los derechos de
Propiedad Intelectual en el cual
tenga plazos razonables para
apersonarse al proceso.

5. Establecer que la denuncia a
instancia de parte sea presentada
ante un Juzgado de la ciudad
capital y no de la aduana que
corresponda, ante todo por la falta
de conocimiento que dichos
juzgados regularmente carecen en
temas de Pl y para en su caso, ser
conocidas por juzgados

especializados en temas de Pl como ocurre en
Costa Rica, en donde lo que se busca con contar
con dichos Juzgados especializados es lograr una
homogeneidad en cuanto al contenido, formalidad
y forma de resolver.

6. Proceso claro y completo de la forma en que se
destruira las mercancias infractoras, tomando en
cuenta la naturaleza de la misma y el respecto al
medio ambiente.

7. Con el fin que los titulares de marcas sean
sujetos activos dentro del proceso deben
crearse mecanismos para incentivar la
participacion de estos, entre ellos:

a. Obligacion de crear un Registro de Titulares
de Marca dentro del Departamento de
Propiedad Intelectual de Aduanas en donde
ademas de la informacion completa de la
marca o marcas, se agregue también los
datos generales y domicilio del apoderado
legal de la marca y en su caso, los nombres y
direcciones de los licenciatarios y distribuidores
autorizados.

b. Obligacion de los titulares de dichos
derechos a estar inscritos para proceder con
la retencién de la mercancia.

c. Fijar los parametros de la garantia conforme
bases reales del valor de la mercancia incautada
(supuestamente falsa) estableciendo porcentajes
y pudiendo hacerse excepciones a dicho
porcentaje cuando se trate de mercancias
perecederas.

d. La indicacion clara del momento en que un
experto o perito es requerido.




/ DEPARTAMENTO DE \
LEY DE OBSERVANCIA | MANUAL DE PROCEDIMIENTO | propiEDAD INTELECTUAL EN
DELAPI DE MF ADUANAS Y REGISTRO DE
TITULARES DE MARCA
[
Panama X X
Guatemala
El Salvador X
Honduras X
Nicaragua
Qosta Rica | X j
e N
MESA JUZGADOS RESPONSABILIDAD DE
INTERINSTITUCIONAL | ESPECIALIZADOS LAS AUTORIDADES
POR LEY EN PI DE ADUANAS
I
Panama X X Exentos de responsabilidad
Guatemala X
El Salvador Si (aungue no tienen el Exentos aungue no claramente
nombre como tal) indicado por ley
Honduras X
Nicaragua X X
Costa Rica X

En caso de infraccion o violacién de derechos de PI:

( ‘ PRISION MAXIMA MULTA \
I
Panama 6 afos US$200,000.00
Guatemala | 6 afnos Q750,000.00
El Salvador | 5 afos Variable debido a que no hay una multa fija establecida por ley
Honduras 6 anos L100,000.00
Nicaragua 3 afos 300 a 500 dias e inhabilitacion especial por el mismo periodo
para ejercer profesion, oficio, industria o comercio relacionado
con la conducta delictiva.
Qosta Rica 5 afos 500 salarios base j
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NOTAS




CONTRIBUCION DEL PRAIAA A
LA REGION

El Proyecto apoya el avance de la integracion econdmica
centroamericana, las iniciativas del Consejo de Ministros
de Integracion Econdmica (COMIECO), la facilitacion
del comercio y el cumplimiento de los compromisos
asumidos por Centroameérica en el marco del Acuerdo
de Asociacion con la Unién Europea.

Los beneficiarios del proyecto son los paises de la
region: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panama.

El PRAIAA incluye en su marco de actuacion, a las
instituciones competentes en materia de integracion
econdmica, Ministerios de Economia y/o Comercio,
administraciones aduaneras, asi como el sector privado
y académico regional.

El Proyecto brinda a los paises asistencia técnica,
capacitacion y equipamiento, para apoyar la adopcion
y consolidaciéon de mecanismos y herramientas comunes,
facilitar el comercio, promover la sensibilizacion y
participacion en el proceso de integracion econdmica
y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en
el pilar comercial del Acuerdo de Asociacion entre la
Unidén Europea y Centroamérica.

«La presente publicacién ha sido elaborada con la asistencia de la Unién Europea. El
contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de SIECA/PRAIAA y en ningun
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unién Europea».

UNION EUROPEA



¢QUE ES EL PRAIAA?

Es un Proyecto Regional de Apoyo a la Integracion
Econdmica Centroamericana y a la implementacion
del Acuerdo de Asociacion entre la Union Europea
y Centroamérica, ejecutado por la Secretaria de
Integracion Econdmica Centroamericana (SIECA), con
el apoyo técnico y financiero de la Unién Europea.

PRAIAA SIECA

* ke PROYECTO REGIONAL DE APOYO A LA NTEGRAGION s
ECONOMICA CENTROAMERICANAY ALA ECONONICA CENTROAVERICANA
" IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE ASOCIACION
UNION EUROPEA

- www.sieca.int -
4a Avenida 10-25 Zona 14, Guatemala 01014 Centroamérica
Teléfono (502) 2368-2151



