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CMS Carey & Allende
Sefior José Ignacio Palma Sotomayor

Director Nacional
Servicio Nacional de Aduanas

Presente

Santiago, 26 de abril de 2021

Ref: Proceso de Consulta respecto de Resolucion Exenta que deja sin efecto la Resolucion

Exenta N°5.026 de 2003 que establece instrucciones para la aplicacion de las normas

contenidas en la Ley N219.912, en lo relativo a las Medidas en Frontera para la Observancia

y Proteccidon de los Derechos de Propiedad Intelectual

Estimado Sefior Palma,

Se agradece la oportunidad para efectuar observaciones al proyecto de Resolucion Exenta
indicada en la referencia. Entendemos que la principal motivacion para la dictacion de esta
resolucion y los cambios que introduce es combatir de manera mas eficaz y efectiva la
falsificacion y pirateria, sin embargo, y como lo veremos a continuacion, existen ciertas
medidas que se pretenden adoptar que van precisamente contra el fin inverso a la actividad

de Servicio Nacional de Aduanas, en adelante indistintamente “Aduana”.

A continuacion, efectuamos las observaciones y comentarios al proyecto de Resolucién

Exenta, en el mismo orden en el que aparecen en borrador del proyecto.

1. Acapite Il Relativo a la Suspension del Despacho a Peticion de los titulares, en cuyo

Numeral 4 dispone: “En caso de que se reciban comunicaciones informales de los titulares

de derechos, en las que informen a las Direcciones Regionales, Administraciones de Aduana

y/0 a la Subdireccion de Fiscalizacion del posible ingreso de mercancias al pais respecto del
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cual se presuma que se cometerd una infraccion a las leyes N°19.039y N°17.336, de aquellas

a que se alude en el articulo 6° de la ley N°19.912..."

1.1 El articulo 7 de la Ley 19.912 dispone que el tribunal competente para conocer de las
acciones del articulo 6 es aquel ante la cual se haya presentado la destinacidon aduanera que
ampare la mercancia infractora o presuntamente infractora. Por lo anterior, el articulo 6 es
una norma que casi no tiene aplicacién prdctica pues son excepcionalisimos los casos en
que los titulares ejercen ese derecho por la sencilla razén de que es muy dificil y extrafio
gue se conozca con certeza cuando y donde un importador presentd una destinacion

aduanera.

1.2. No obstante lo anterior, en ciertas ocasiones se cuenta con informacién sobre un
embarque que posiblemente llegard a Chile sin contar con el detalle necesario y suficiente
para accionar conforme al articulo 6. Dado lo anterior, y para no desaprovechar esa
informacidn es que se hace entrega de la misma a la Aduana a fin de generar una alerta en
virtud del derecho de peticién consagrado en el articulo 19 N°12 de la Constitucién Politica
de la Republica y en el articulo 8 de la Ley de Bases Generales De La Administracion Del

Estado (Ley 18.575).

1.3. En concreto, el ejercicio de las acciones civiles contempladas en articulo 6 procederan
cuando la situacién asi lo permita - tener absoluta certeza de donde y cuando se presentd
una destinacién aduanera-, pero en caso que la informacién no sea de tal entidad que
permita accionar, entonces lo razonable es poner a disposicion de la Aduana la referida

informacién y solicitar se genere una alerta para cuando la mercancia arribe al pais.

1.4. Asi, en vez de restringir o rechazar ese tipo de informacidn, lo aconsejable seria crear
un conducto formal para su entrega a la Aduana de modo de hacer mds eficaz y eficiente la
pesquisa de productos infractores, y de este modo, aprovechar la cooperacién publico-
privada. De lo contrario, esa informacidn, que puede ser muy util y puede servir para
detectar mercancias infractoras, se perderia, y podra ingresar mercancia infractora al pais,

lo que obviamente va contra el objetivo de la Aduana.
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2. Acapite Ill Relativo a la RSD de oficio Por La Aduana, en cuyo numeral 3.1, dispone:

“Cuando se detecten mercancias infractoras, Los Directores Regionales y los
Administradores de Aduana, segun corresponda, deberdn emitir una resolucion que

disponga la suspension del despacho, la cual deberd, al menos: ...”

En esta materia, consideramos necesario que Aduana uniforme la informacién en la RSD

pues actualmente la informacién que entregan las distintas Aduanas son disimiles.
Ademads, es necesario que la RSA contenga:

2.1. Los antecedentes completos del importador. Aun cuando esta informacién aparece en

el modelo de la Resolucién de Suspension de Despacho (Anexo 1), es conveniente agregarlo

en el texto de la Resolucion Exenta para evitar dudas al respecto.

2.2. Incluir los antecedentes del proveedor/exportador: Razéon Social; pais de origen;

domicilio del consignante y puerto de embarque.

Esta informacion es sumamente relevante para un combate efectivo y eficaz en la
falsificacion y pirateria a nivel global. Es sabido que el comercio de productos falsificados y
piratas afecta al mundo entero constituyendo uno de los negocios ilicitos mas lucrativos y
gue no solo tiene efectos en el perjuicio a los titulares de los derechos infringidos, sino que,
puede tener efectos nocivos en la seguridad y salud de las personas; en la disminucidn del
empleo; en la disminucidn en la recaudacién de tributos; en el financiamiento de mafias y
otras actividades ilicitas; en el empleo de nifios en la fabricacién de este tipo de productos,
etc. Por lo tanto, y en el espiritu de colaboracién que debe existir entre los paises
suscriptores de los Acuerdos de la OMC, este flagelo debe combatirse a nivel global y para
ello se requiere atacar en el lugar de origen de los productos, por lo general China. Es por
ello, que se requiere agregar la informacion sobre el proveedor/exportador de los

productos objeto de la RSD.

3. Acapite Ill Relativo a la Notificacion De La RSD, en cuyo Numeral 4.1 Letras a) y b)

dispone: “ a) Se procederd a notificar al titular del derecho, en caso de tratarse de una

persona natural, o a su representante legal, si se trata de una persona juridica, si estuviere
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identificado, de la posible infraccion, a objeto de que ejerza los derechos que le
corresponden de conformidad al Titulo Il de la Ley N2 19.912 y en especial a objeto de
requerirle informacion acerca de la autenticidad de las mercancias. Sin perjuicio, de otras

notificaciones que se estimen pertinentes b) La notificacion se realizard al titular del derecho

0 a su representante legal, gue conste en el Registro de Marcas que mantiene el Instituto

Nacional de la Propiedad Industrial- INAPI- del Ministerio de Economia”.

3.1. El punto 4.1 a) es reflejo de lo que dispone el articulo 16 de la Ley 19.912. Pues bien,
del texto expreso de la ley queda claro que la obligacion de la Aduana es notificar de la RSD

SOLO en aquellos casos que los titulares de derechos se encuentren IDENTIFICADOS.

Para los efectos anteriores existe el actual registro de poderes ante la Aduana segun lo

dispone el numeral 3.2. a) de la Resolucion 5026 “... los titulares de las marcas registradas

y derechos de autor deberdn comunicar a la Direccion Nacional de Aduanas, por la via de la

Subdireccion de Fiscalizacion la individualizacion de sus representantes, con copia de la
personeria para representarlos...”. En consecuencia, es carga del titular del derecho
comunicar a la Aduana quienes lo representaran y acompanar el respectivo poder. De lo

contrario, la Aduana no estd obligada por Ley a notificar la RSD.

Actualmente la Aduana posee una base de datos con los nombres de los representantes
legales IDENTIFICADOQS, a quienes, habitual y constantemente, se le notifican las RSD
emitidas desde Arica a Punta Arenas, siendo este un sistema eficiente y eficaz, y, en

consecuencia, no existe ninguna justificaciéon para cambiarlo.

Ademas, la Aduana tiene perfecto conocimiento de qué abogados representan a los
titulares por los cientos de entrenamientos que se han realizado a través de los afios a miles
de funcionarios y también, por cuanto los abogados de la Aduana comparecen y litigan en

las mismas causas que los abogados de las titulares.

De este modo, no hay duda alguna quienes son los titulares IDENTIFICADOS vy a ellos

corresponde que les notifique segln lo dispone el articulo 16.
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3.2. Por otro lado, segun el punto 4.1 b), la RSD se notificard al titular del derecho o al
representante legal que conste en el Registro de Marcas que mantiene el Instituto Nacional

de la Propiedad Industrial (INAPI). De lo anterior, surgen las siguientes interrogantes:

(i) ¢Qué pasa en aquellos casos en que el titular tiene mas de un representante? A modo de
ejemplo, en el caso de Samsung actualmente figuran 5 representantes distintos en INAPI.

¢A cudl de ellos se le notificara? ¢Se notificara a todos ellos?.

(ii) ¢Qué pasa con los titulares de derechos de autor cuyas obras no se registran en INAPI?.

¢Comoy a quién se le notificara?.

(iii) ¢éQué pasa si el representante registrado ante INAPI no ha sido mandatado por el titular
para ejercer acciones penales en casos de medidas de frontera, o bien, no tiene poder

suficiente para ejercer ese tipo de acciones?.

3.3. Amayor abundamiento, en el primer parrafo del punto 4.1 a), termina con la siguiente
frase: “Sin perjuicio, de otras notificaciones que se estimen pertinentes”, por lo que no se
entiende por qué razén dentro de esas notificaciones no se incluyan a los representantes
IDENTIFICADOS en la Aduana, y Unicamente se contemple enviarles una “comunicacién de
cortesia”, segun se informo por el Sr. Subdirector de Fiscalizacidn en la reunién sostenida el
16 de abril, pero de la cual, tampoco hay constancia el proyecto de Resolucién Exenta, ni en

el modelo de la RSD (Anexo 1).

Mas alla que el envié de una “comunicacién de cortesia” es ineficiente en cuanto se estaria
duplicando el trabajo, surgen dudas razonables en su aplicacion y efectos legales, tales

como:
(i) EI que recibe esa comunicacién de cortesia, se entendera notificado, o no.

(ii) Empezara a correr el plazo para presentar la querella o denuncia con la comunicacién de

cortesia, o no.

(iii) En caso que se haya notificado al representante que figura en INAPI, correrd el plazo al

titular aun cuando el notificado no tenga facultades para accionar judicialmente, o no.
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(iv) En caso de existir mas de un representante registrado en INAPI se debera notificar a

todos ellos, o no.

(v) De no notificarse a todos representantes registrados en INAPI, empieza a correr el plazo,

O no.

En sintesis, con el envio de esa “comunicacion de cortesia” se generara un grave problema
con el EMPLAZAMIENTO (notificacion valida mas plazo para accionar), que es precisamente

lo que quiere y debe evitarse al pretender agilizar los procedimientos de notificaciones.

3.4. De lo dicho, hasta ahora, se pude concluir que la modificacion en la forma de
notificaciéon no solo es contraria a la eficiencia y eficacia, sino que el proyecto de

modificacién es derechamente arbitrario e ilegal.

Es arbitrario, pues no existe motivo alguno que justifique la modificacién del sistema de
notificacion actualmente en aplicacion, el que ha demostrado ser agil y oportuno, con los

excelentes resultados por todos conocidos.

Aun cuando la introduccidon o mensaje indicado en el proyecto de Resolucion Exenta no lo
indica, en la presentacion realizada por el Subdirector de Fiscalizacion sefior Alonso Vega el
dia 16 de abril, como fundamentos de hecho para justificar el cambio de notificacion es la
diferencia existente entre el nUmero de marcas registradas en INAPI (app 370.000) versus
las marca registradas en la Aduana (app 5.000), sin embargo, ese es un argumento falaz,
pues en primer lugar, existen marcas de servicios y establecimientos comerciales e
industriales, que no son objeto de RSD, y ademads, por cuanto, es un hecho publico y notorio,
qgue la mayoria de las RSD involucran a un nimero muy reducido de marcas o derechos de
autor, los que se repiten dia a dia y en todas las Aduanas del pais, y respecto de esos casos,

los representantes de los titulares estdn plenamente IDENTIFICADOS.

Por consiguiente, no es légico, ni razonable, cambiar un sistema de notificacién por un
minimo de casos donde la Aduana no tiene IDENTIFICADO al representante. Lo légico y

razonable, es mantener el sistema aplicado hasta ahora, y solo en aquellos casos en que la
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Aduana no tenga identificado al representante proceder a su identificaciéon por otros

medios.

3.5. Ademas, la modificacidn al sistema de notificaciones pasa por alto muchas normas

partiendo por las leyes especiales aplicables a la materia, a saber:

(i) El articulo 16 de la Ley 19.912 invocado como fundamento legal del cambio de sistema
de notificacion. En efecto, y como ya lo adelantamos, en virtud de dicha norma la Aduana
SOLO esta obligada a notificar de la RSD a los titulares IDENTIFICADOS, que son aquellos
gue consta el Registro efectuado ante la propia Aduana. Con el cambio que se pretende, se

va contra el texto y espiritu de esta norma.

(ii) Elarticulo 2 de la Ley 19.039 (Propiedad Industrial) en cuanto sefiala que los apoderados
o representantes que deben nombrar los titulares extranjeros no domiciliados en Chile, es

exclusivamente para efectos de esa Ley, y, por lo tanto, no tiene aplicacidon para los casos

de la Ley 19.912, ni de ninguna otra.

(iii) El articulo 1 de la Ley 17.336 (Propiedad Intelectual) por cuanto el Proyecto de
Resolucidn Exenta no sefiala como se les notificard de la RSD a los titulares de derechos de
autor vulnerados, y en consecuencia, quedaran desprotegidos a pesar de gozar de
proteccién por el solo ministerio de la Ley desde el momento de creacién de la obra. De

hecho, en el punto 3 del modelo de Ia RSA (Anexo 1), solo se habla de notificar al titular del

que conta en el Registro de Marcas de INAPI, no diciendo nada, respecto de las obras

intelectuales.

Ahora bien, al no indicarse la forma de notificacion a los titulares de derechos de autor,

existen dos alternativas:
(i) Derechamente no se les va notificara de las RSD, o bien,

(ii))Se notificard a quienes se encuentran registrados e IDENTIFICADOS en la Aduana.

Obviamente, esta segunda opcidn es la que debe aplicarse.

Sin perjuicio de que con los 3 articulos citados previamente ya es suficiente para que el

sistema de notificaciones no se modifique, y se mantenga el actual, a continuacidn,
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indicamos otra serie de normas constitucionales y legales vulneradas al pretender

notificarse al representante legal anotado en INAPI:

3.6. Los articulos 6 y 7 de la Constitucidn Politica de la Republica (CPE), en relacién con el
articulo 2 de la Ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado que establecen el principio de legalidad de los actos de los érganos del Estado.

En concordancia con este principio:

(i) La notificacién a un titular NO IDENTIFICADO no es una obligacién legal. Por el contrario,

la obligacidn legal es notificar al titular IDENTIFICADO.

(ii) La Aduana no estd autorizada para notificar al representante que aparece en INAPI, pues
ese representante, es solo para efectos de la Ley de Propiedad Industrial y no para efectos

de la Ley de Medidas de Frontera.

3.6.1. El articulo 19 N° 2 de la Constitucion Politica de la Republica (CPE) que establece la
igualdad ante la Ley, estipulando al efecto: “Ni la ley ni autoridad alguna podrdn establecer
diferencias arbitrarias”. Con esta modificaciéon la Aduana discrimina arbitrariamente al

representante IDENTIFICADO ante la propia Aduana.

3.6.2. El articulo 19 N° 3 de la CPE consagra la igual proteccion de la ley en el ejercicio de
sus derechos, sefialando que “Toda persona tiene derecho a defensa juridica en la forma
que la ley sefiale y ninguna autoridad o individuo podrd impedir, restringir o perturbar la

debida intervencion del letrado si hubiere sido requerida.”.

Con la modificaciéon de la notificacion la Aduana impedird, restringira o perturbara la
intervencién de los abogados con poderes especialmente otorgados por los titulares de

registros para los efectos del articulo 16 de la Ley 19.912.

3.6.3. El articulo 19 N° 25 de la CPE, en relacion con el numeral 24, que consagra el derecho
de propiedad sobre las marcas comerciales y derechos de autor, pues al cambiar la forma
de notificacidn a quien no fue designado por el titular de los derechos para ejercer acciones
se estd limitando el derecho de propiedad, y, por consiguiente, la protecciéon consagrada en

la Constitucion.
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3.6.4. Articulo 15 de la Ley 19.039 en relacion con el articulo 6 del Codigo de Procedimiento
Civil (CPC). El articulo 15 establece que los poderes relativos la propiedad industrial se
otorgaradn por instrumento privado, y por su parte, el articulo 6 del CPC sefiala que el
mandato judicial es solemne, el que es aplicable en juicios penales por la remision que hace

el articulo 52 del Cédigo Procesal Penal (CPP).

Por lo tanto, al notificar al representante registrado ante INAPI la Aduana presume que ese
apoderado podra ejercer las acciones penales, aun cuando el poder que se requiere es solo
por instrumento privado, lo que obviamente es una vulneracién a las normas del mandato
judicial.

A mayor abundamiento el articulo 15 se encuentra contenido en el parrafo 2 del Titulo | de
la Ley de Propiedad Industrial relativo a “De los procedimientos generales de oposiciéon y
registro”, por lo que al notificar al representante de INAPI se estd pasando por alto el limite
para lo cual dichos mandatos tienen efecto segun la propia Ley de Propiedad Industrial , a

saber, - el registro y oposicién de privilegios industriales - , pero NO para el ejercicio de

acciones penales que se persigue con la notificacion de la RSD.

3.6.5. El articulo 54 letra e) del CPP establece que los delitos contenidos en la Ley de
Propiedad Industrial son delitos de accidn publica previa instancia particular. Por su parte,
el articulo 111 del mismo Cédigo, establece que la querella podrd ser interpuesta por el
representante de la victima, y, por ultimo, el articulo 114 letra e) del CPP, sefiala que la
querella presentada por quien no esté autorizado para ello se declarard inadmisible por el

Juez de Garantia.

Entonces, al notificar al representante anotado en INAPI con poder por instrumento privado
otorgado solo para efectos de la Ley de Propiedad Industrial y especificamente para
registros y juicios de oposicidn, se deja en indefension al titular del derecho quien no podra
presentar querella, y, en caso de presentarse la querella, por quien no esté autorizado, esta

sera declarada inadmisible y los productos seran liberados.

3.6.6. El articulo 3 inciso 2° de la Ley 18.575 en relacidn con el articulo 10 inciso 2 de la

misma Ley, consagra los principios de eficiencia y eficacia de la Administracién Publica y
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claramente, por todo lo dicho a lo largo de esta presentacion, una medida como la

propuesta va claramente contra dichos principios.

4. Acapite lll Relativo a Duracién de la Medida en cuyo numeral 4 letra d) dispone: “d) En

la notificacion, se deberd solicitar al titular del derecho o al representante legal que

proporcione la siguiente informacién ...Si presentard denuncia o querella penal, respecto de

las mercancias objeto de la RSD...”.

Lo realmente importante es la presentacién de la querella dentro de plazo y la
comunicacion que se haga a la Aduana una vez presentada para que se tenga conocimiento
de ello de impedir de esta forma que los productos sean liberados. De hecho, en el modelo

de notificacién por correo electrdnico (Anexo 2) asi lo dispone.

Por lo tanto, no es necesario agregar este punto, o bien, debe modificarse en el sentido de
sefalar que los titulares deberan informar a la Aduana cuando se presente la querella o

denuncia.

5. Acapite lll Relativo a Duracién de la Medida en cuyo numeral 5 dispone: “La suspension

del despacho que disponga la aduana, en conformidad a lo establecido en el articulo 16 de

la Ley N°19.912, tendrd un plazo mdximo de duracion de 10 dias habiles, contados desde la

notificacion de la resolucion que la decreto...”.

Contar el plazo de 10 dias desde la fecha de notificacidn y no de la fecha de la Resolucién

es la interpretacién correcta.

No obstante lo anterior, en el modelo de RSD (Anexo 1) se sefiala que el plazo es de 10 dias
contados desde la fecha de la resolucién, y no desde la notificacién. Lo mismo dice en el
proyecto de modelo de notificacién en el correo electrénico al titular del derecho (Anexo
2). En este ultimo caso, incluso se resalta en letras mayusculas que el plazo se cuenta desde

la fecha de la resolucién y no desde su notificacion.

Por lo tanto, para evitar dudas y malas interpretaciones, tanto en el Anexo 1, como Anexo

2, debe decirse, que el plazo corre desde fecha de la notificacién de la RSD.
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6. Acapite lll Relativo a las Obligaciones del Funcionario a Cargo del Procedimiento de

Fiscalizacion que da lugar a la suspension del despacho de conformidad a la Ley N° 19.912,

en cuyo numeral 6 b) dispone: “Obtener Registro Fotogrdfico de la mercancia objeto de la

RSD, el que deberd ser enviado al titular del derecho o su representante legal al momento

de la notificacion de la RSD...”

Dado que en muchas ocasiones se reciben RSD sin fotografias, o bien, las fotografias que se
reciben son de mala calidad, se pierde tiempo valioso con las graves consecuencias que ello

puede implicar.

Por lo tanto, seria bueno que dentro de las instrucciones indicar algunas pautas de como

tomar buenas fotografias, por ejemplo:

(i) La fotografia debe ser del producto y del empaque.

(ii) La fotografia debe tomarse por todos los lados del producto y del empaque.
(iii) La fotografia debe tomarse en todas las partes donde exista una marca.

(iv) La fotografia debe tomarse a todas las etiquetas o codigos de barra que tenga el

producto o el empaque.
(v) No sirven las fotografias de lejos.
(vi) No sirven las fotografias de un conjunto de productos mezclados.

7. Acapite IV de Las Acciones Posteriores a RDS efectuada de oficio por la Aduana en cuyo

numeral 2 dispone: “Titulares no ejercen acciones judiciales dentro del plazo legal: En este

caso el articulo 16 de la Ley N° 19.912 dispone expresamente que se procederd al despacho

de la mercancia de conformidad al articulo...”.

La pregunta que surge es, qué pasa si el titular no ejerce la acciéon pues NO fue notificado
validamente, es decir, en caso que se notifique al representante registrado en INAPl y no al
IDENTIFICADO por el registro de la Aduana, o bien, NO se notifique al titular del derecho de

autor. ¢Quién asumira la responsabilidad de los dafios y perjuicios al titular del derecho?
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8. Sintesis y conclusion

Se valora y agradece la voluntad de la Aduana de querer mejorar los resultados en esta
materia y para ello actualizar la normativa vigente de modo de ser mas efectiva y eficaz en

el combate de la pirateria y fiscalizacidn.

Sin embargo, tal como lo hemos relatado a lo largo de esta presentacién modificar el
sistema de notificaciones importa una decisién arbitraria e ilegal, que va contra los
principios de eficacia y efectividad, y que puede derivar en consecuencias fatales como el
no accionar dentro de plazo, con lo que se liberarian las mercancias y se echaria por la borda

todo el trabajo y esfuerzo de los funcionarios de Aduana que participaron en el aforo.

Por todo lo anterior, le solicito al Sr. Director Nacional de la Aduana que considere los
comentarios y observaciones planteadas por este abogado y en mérito de lo expuesto y de
las disposiciones legales citadas y otras pertinentes, dejar sin efecto la modificacion al
sistema de notificacion y hacer los cambios o ajustes correspondientes segun lo indicado en

esta presentacion en las otras materias comentadas.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,

Matl’as Firmado digitalmente
por Matias Somarriva

Somarriva  Labra
Fecha: 2021.04.26
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Matias Somarriva
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