Santiago, 30 de mayo de 2021

Senfor

José Ignacio Palma Sotomayor
Director  Nacional de Aduanas
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Sotomayor N° 60

Valparaiso

REF.: Proyecto de resoluciéon que deja sin efecto Resolucion Exenta N° 5026 y actualiza
la normativa para el procedimiento de medida de frontera (Ley N° Ley 19.912).

Estimado senor Director,

Junto con saludarlo, hago mencién al asunto de la referencia, en mi calidad de
abogado judicial especializado en litigios por infraccién a la propiedad industrial e intelectual
y mandatarios en Chile de numerosas marcas, nacionales e internacionales, a través de las
cuales gestionamos una gran cantidad de acciones basadas en la Ley 19.912 sobre Medidas
en Frontera.

A propdsito de la reunion interactiva sostenida con vuestra Direccién el dia 16 de
abril del afio en curso y, estando dentro del plazo de la consulta otorgada a los interesados,
me permito hacer llegar a Ud. las siguientes observaciones y comentarios al nuevo proyecto
de Resoluciéon Exenta, a saber:

1.- La citada nueva resolucién establece un cambio en la modalidad del Sistema de
Notificacion implementado mediante la Resolucién N° 5026, en el sentido que en caso de
detectarse unainfraccion a la propiedad industrial e intelectual, en la linea o en zona
secundaria, vuestra autoridad comenzara a notificar sus resoluciones de suspension,
unicamente a los representantes que aparecen registrados ante INAPI, como apoderados
gestores de solicitudes administrativas de marcas, en un evidente desmedro para quienes
figuramos registrados como mandatarios judiciales y legitimarios ante el servicio Nacional de
Aduanas para ese unico proposito, esto es, bajo el régimen juridico reglado por la Ley 19.912
(principio de especialidad).

A su turno, rige unicamente respecto de los apoderados gestores de solicitudes
administrativas de marcas (no mandatarios judiciales) el articulo 2° de la Ley 19.039, al
establecer que las personas naturales o juridicas residentes en el extranjero deberan, para
los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.
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La nueva modalidad, ademas de constituir un acto que va en una evidente
contravencion a las normativas de Propiedad Intelectual e Industrial y de procedimiento, traera
aparejada una serie de inconvenientes para los titulares de los citados derechos, puesto que
el retardo de esas notificaciones a apoderados que no poseen legitimacion activa para
actuar en esa clase de litigios facilitara la liberacion no deseada de las mercaderias retenidas,
por la dificultad que nos acarreara para poder actuar dentro del breve plazo que establece la
Ley 19.912, permitiendo la internacion de mercaderia ilicita a nuestro pais.

2.- De otra parte, no nos parece que una notificacion “de cortesia” a los apoderados
que figuramos registrados ante el sistema SAM sea la solucién mas apropiada o eficiente, ya
que se estaria normando de manera ilegal una nueva forma de emplazamiento, que careceria
de toda certidumbre procesal, en cuanto no saber correctamente desde cuando se cuenta el
plazo legal de 10 dias para interponer acciones legales en contra del infractor y obtener el
decomiso judicial de las especies retenidas por la Aduana.

3.- Mas aun, la citada nueva normativa no considera a los titulares de derechos de
propiedad intelectual, obras que se protegen por el solo hecho de su creacién y que no
necesariamente figuran inscritos ante el Departamento de Derechos Intelectuales (menos aun
INAPI), de suerte que cualquier emplazamiento que se realice al detectarse una infraccién de
esa entidad los dejara en la mas absoluta indefension. Lo anterior, demuestra la importancia
que posee hoy en dia el Sistema de Administracion de Marcas (SAM).

4.- No deseo extenderme en resefar las razones, legales y de hecho, que
demuestran la inaplicabilidad de la modalidad que se pretende establecer, y que segun
entiendo, otros colegas se han preocupado de enumerar; mas bien, quiero destacar que el
actual sistema implementado y que es el producto de afios de trabajo de vuestra Aduana, es
hoy una excelente y eficaz herramienta de fiscalizacién a nivel nacional, que nos permite
actuar con la debida celeridad y proactividad para obtener el resguardo de los derechos
intelectuales de nuestros mandantes.

5.- En cuanto al Acapite lll numeral 3.1 relacionado con el contenido de la
Resolucion de Suspensién de Despacho, nos parece apropiado que en dicho documento se
contengan, al menos, la siguiente informacion, a saber:

a) La cédula de identidad y/o Rut del importador; vy,
b) La informacion del proveedor de las mercancias detectadas, esto es, pais y
puerto de origen.
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6.- Finalmente, cabe recordar a Ud. que cualquier modificacién reglamentaria que
se pretenda introducir, no puede aplicarse vulnerando las disposiciones contenidas en el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC, ya que dicha inobservancia podria acarrear
sanciones para el Estado de Chile, en cuanto miembro y suscriptor de dicho Tratado
Internacional.

De acuerdo con lo antes sefialado y actuando siempre bajo el espiritu de
colaboraciéon que hemos mantenido con vuestra Aduana por mas de 20 afos, solicito a Ud.
tener presente y a la vista los antecedentes antes expuestos, y hecho, enmendar la normativa
propuesta acorde con los Tratados que fundamentan las normas contenidas en la Ley 19.912
y la legislacion relacionada.

Sin otro particular, saluda muy atentamente a Ud.,
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