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“Providing such training means that customs officers will have the relevant
goods in mindwhen examining consignments and also emphasizes how serious
the trademarkowner is in tackling counterfeiting™.

I. UnA ANECDOTA

Quisiera partir este breve articulo compartiendo con ustedes una
experiencia. Este inicio, un tanto extenso para este breve trabajo, ya
evidencia que el presente articulo es mdas bien una reflexion de corte
practico, antes que uno de profunda dogmatica.

Hacealgunosanos,cuandolareformaprocesal penalsehabiaimplementado,
hacfa no mucho, en una importante ciudad-puerto de nuestro pais, un
otrora jefe, en el estudio juridico en que me desempenaba, fue notificado
por la Aduana de ese puerto de la resolucion de suspension de despacho3
de un importante cargamento de mercaderia que, en la apreciaciéon de
Aduanas, infringia marcas de nuestro cliente, una reconocida empresa
electrénica oriental.

No seremos tan cripticos al punto de omitir que la mercaderia en cuestion
correspondia a cientos de miles de CD-R virgenes grabables, en tan grande
cantidad, que llenaba en su totalidad un conteiner de veinte pies.

Dada mi experiencia en derecho penal, mi jefe me solicit6é que lo asistieraen
esta nueva causa. Raudos nos trasladamos al puerto en cuestion a analizar
la mercaderfaty enviamos fotografias, en un primer momento, a nuestra

* “Proveer dichos entrenamientos significa que el personal de aduanas va a tener los productos
relevantes en su mente cuando examine las importaciones y también enfatiza cudn serio es el titular
de la marca en combatir las falsificaciones”, nuestra traduccién, Heath, Guy; Parrish, David,
“Anti-counterfeiting 2008 — A Global Guide. United Kingdom” (en linea), 2008, (1 de mayo
del 2013). Disponible en la Web: http://www.worldtrademarkreview.com/issues/article.
ashx?g=46ccfgbe-bdy7-416¢-9f96-co023850560c1. “Counterfeiting” bien puede traducirse al
castellano como falsificaciones.

3Este articulo supone un conocimiento minimo sobre el procedimiento de la Ley 19.912
por parte del lector.

+Facultad de inspeccidn a la que la Resolucién 5.026, normativa a la que luego aludiremos,
autoriza expresamente: “4.1. El titular del derecho infringido y el importador podrdn inspeccionar
la mercancia retenida por la Aduana, a su costa. Para estos efectos, deberdn presentar una solicitud
escrita dirigida al Director Regional o Administrador de Aduana, respectivo, el que deberd designar a
uno o mds funcionarios para que supervisen esta operacion, debiéndose levantar acta de lo obrado, con
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empresa mandante en el extranjero, para que analizara los productos y se
pronunciara con respecto a si, en definitiva, se trataba o no de mercaderia

falsificada.

A las pocas horas nuestro cliente nos informé que habia analizado con
detenimiento los antecedentes que le habfamos enviado y que habiallegado a
laconclusion de que, sibien se trataba de falsificaciones de una extraordinaria
calidad, envirtud de ciertas diferencias que en todo caso se podian constatar
con productos genuinos, se trataba, sin duda, de bienes falsificados.

Desde luego, confirmada la falsificacidon, se nos instruyé para que
acciondsemos criminalmente, a fin de transformar la detencion por
Aduanasenunaincautacion judicialy, en definitiva, obtenerla destruccién
delamercaderia falsificada, con el propdsito de impedir que esos productos
ilicitos llegasen al comercio, defraudando a los consumidores que los
adquiririan en la creencia de que se trataba de mercaderia genuina y para
evitar la dilucion de la reconocida marca de nuestra representada.

Ast hicimos, y con algtin esfuerzo, luego de interponerla denuncia logramos
con la ayuda de la Fiscalia Local de esa ciudad-puerto, tornar la detencion
aduanera en incautaciéon judicial y nos preparamos, con esa inicial
tranquilidad, de haber asegurado la mercaderia, para encarar la ulterior
investigacion y proceso penal.

Acontecio que la tranquilidad inicial duré menos que poco, toda vez que
el importador no estaba dispuesto a perder cientos de miles de CD-R que
pensaba comercializar, nilas decenas de miles de ddlares que habia pagado
en su adquisicion.

Asi,apenasseobtuvolaincautacionjudicial delamercaderia, elimportador,
por medio de su defensa técnica, encargada a un joven y avezado abogado,
perteneciente a un reconocido estudio juridico de la capital, solicitd
audiencia ante el Juzgado de Garantia competente, para la discusion del
levantamiento de la incautacion judicial.

Nosotros, que tenfamos certeza cientifica de que la mercaderia era
falsificada, derivada del prolijo andlisis de nuestro cliente, tuvimos que

indicacion de la cantidad de muestras de las mercancias extraidas para los fines de los peritajes que
procedan u otros. En todo caso, la Aduana respectiva, siempre podrd tomar una muestra representativa
de la mercancia, para su examen o para ponerla a disposicion del tribunal competente”.
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prepararnos bien frente a esa exhibicién de temeridad y acometividad
judicial, por parte del sujeto investigado. A los pocos dias tuvo lugar la
audiencia, en la que, resumidamente, la defensa del importador solicité
que se dejara sin efecto la incautacién judicial sobre la base de que Aduanas
carecia de base legal para suspender el despacho de mercaderia. Desarrolld
ese argumento exhibiendo al senor Juez de Garantia una muestra de la
mercaderiaincautada, asaber, unatorre de CD-R, con suempaquetamiento
completo, en que destacaba la marca de mi representada, en lo que para el
ojo lego aparecia como producto absolutamente genuino y de alta calidad.
Insistimos, asi de buena era la falsificacién.

En la ocasion defendimos con éxito, junto al Ministerio Publico, ante el
Juez de Garantia, el que la incautacion debia mantenerse, toda vez que el
analisis efectuado por el titular de la marca, lo que era un antecedente
primordial y poderoso, concluyd que, sin perjuicio tratarse de una
falsificacién excelente, constituian en todo caso productos piratas.

Pero mas alld del resultado de la referida audiencia, en cuanto a lograr la
mantencion de la incautacion judicial, a los efectos del desarrollo de este
topico, deseamos destacar lo interesante que nos resultd que un capacitado
abogado de la plaza haya basado su estrategia, para solicitar a Su Senoria
de Garantia el levantamiento de la incautacion judicial, en la exhibicion
material del producto importado, declarando que a simple vista parecia
genuinoy que, porende,la Aduanano estabaen situacionlegal de suspender
el despacho.

Desde luego, nunca compartiriamos semejante estrategia, porque pensamos
esde mayorentidad, en el evento improbable de estar porellado deladefensa
del imputado de infracciéon marcaria, defender vehementemente, siempre
sobre la base de ser esa la real conviccion, que la mercaderia es original y no
que presenta apariencia de originalidad, que es una cosa muy distinta.

II. BASE NORMATIVA DE LA DEFENSA QUE CUESTIONA LA

VISIBILIDAD DE LA FALSIFICACION

Pero dicho lo anterior, cabe reconocer que la linea estratégica trazada por
nuestra contraparte en el caso en comento, en conexion a lo que Aduanas
puede y no puede hacer en el ejercicio de sus facultades de medidas en
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frontera, para combatir las falsificaciones, tiene una base normativa
bastante definida. En efecto, el Articulo 16 de la Ley 19.9125 reza:

“Articulo 16. La autoridad aduanera podrd disponer de oficio la suspension del
despacho de mercancia, cuando del simple examen de la misma resultare evidente
que se trata de mercancia de marca registrada falsificada o de mercancia que infringe
el derecho de autor. En estos casos, la aduana deberd informar al titular del derecho,
st estuviere identificado, la posible infraccion, a objeto de que este ejerza el derecho
a solicitar la suspension y los derechos que le correspondan de conformidad a las
normas precedentes y en especial, a objeto de que proporcione informacion acerca de
la autenticidad de las mercancias. La Aduana deberd, ademds, efectuar la denuncia,
en conformidad a la ley” (Nuestro destacado).

Y el numeral 3.1 de la Resolucién 5.026 de 22.12.2003 senala:

“s.1 El Director Regional o Administrador de Aduana podrd suspender el despacho
aduanero de la mercancia, de oficio, solo cuando del simple examen fisico de la
misma resultare evidente que se trata de mercancia de marca registrada falsificada
o0 de mercancia que infringe el derecho de autor, de conformidad a las definiciones
contenidas en la presente Resolucion.

La evidencia deberd lograrse durante el examen fisico de las mercancias, con los
antecedentes que dispongan las Aduanas respecto de las caracteristicas de
los productos auténticos y la informacion disponible sobre embarques sospechosos,
cuando los hubiere.

Para estos efectos, el Director Regional o el Administrador de Aduana deberd emitir
una resolucion que exprese los motivos que justifican la adopcion de tal medida y
disponga la retencion de las mercancias” (Nuestro destacado).

En consideracion a la anterior normativa, en buenas cuentas, lo que la
defensa de la contraria estaba sosteniendo, en el caso arriba recordado, era
que la detencion erailegal, dado que, vistala calidad del producto, no podia
resultar evidente de su simple examen fisico que se trataba de mercaderia
de marca falsificada.

sLey que “ADECUA LA LEGISLACION QUE INDICA CONFORME A LOS ACUERDOS DE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO OMC SUSCRITOS POR CHILE”, publicada
en el Diario Oficial del 4 de noviembre del 2003 y que construye el sistema de medidas en
frontera en nuestro pafs.
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III. COROLARIO (PUEDE PARECER UNA PEROGRULLADA)

En virtud de la normativa anterior, resulta evidente que Aduanas sdlo
puede suspender el despacho aduanero de la mercancia efectuando un test
de un estandar bastante alto (o bajo, segiin como se le mire), toda vez que
para hacerlo se requiere que del simple examen fisico debe resultar evidente
que se trata de mercancia de marca registrada falsificada o que infringe el
derecho de autor.

Pareceria, entonces, que Aduanas sdlo podria suspender el despacho
tratandose de falsificaciones o infracciones absolutamente grotescas.

Pero surge la interrogante, gimplica lo anterior que, por ejemplo,
falsificaciones de buenacalidad, esto es, productos piratas que inicialmente
presentan casi total semejanza con el producto original, no podrian ser
detenidas por Aduana en uso de sus facultades de medidas en fronteras?
Estoirfa enlalinea de la defensa levantada en la anécdota arriba resenada.

La respuesta a dicha pregunta se nos hace absolutamente evidente, y es un
NO tajante.

Porque a Aduanas, y esto indiscutiblemente dependera de su nivel de
preparacion, incluso un producto muy bien copiado/falsificado, podria
resultarle “evidentemente” falsificado.

Laanterior afirmacién es una interpretacion ldgica que cabe perfectamente
dentro del tenor literal de la Ley 19.912 y de la Resolucién 5.020 vy,
adicionalmente, la propia normativa citada hace la conexion con el nivel
de informacién que Aduanas maneja, cuando dice: “con los antecedentes que
dispongan las Aduanas respecto de las caracteristicas de los productos autenticos y
la informacion disponible sobre embarques sospechosos”.

Por ende, la ley no establece un baremo absoluto, sino que lo que es
“evidentemente falsificado” dependerd del nivel de capacitacién de
Aduanas, en especial, que le permita conocer las caracteristicas de los
productos de un determinado tipo, de un titular de derechos de propiedad
intelectual.
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IV. UNAS PALABRAS SOBRE EL SISTEMA MEDIDAS EN FRONTERA
PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Cabe senalar que la base normativa del sistema de medidas en frontera,
aparte desde luego, de la Ley Organica del Servicio Nacional de Aduanas y
de la Ordenanza de Aduanas, esta constituida fundamentalmente por la
ya aludida Ley 19.912 y por la Resolucion 5.026, de las que ya hemos citado
algunos articulos atinentes a lo que aca se comenta.

Adicionalmente mencionamos, por sus importantes alcances
interpretativos, que es un elemento relevante de dicho sistema el Oficio
ORD. N©°19.418, del entonces Director Nacional de Aduanas, don Sergio
Mujica Montes, que versa sobre la materia “Proteccion aduanera de la
propiedad intelectual. Instructivo sobre denuncias penales”, de fecha 30
diciembre del 2008. Este ultimo tiene particular importancia en cuanto
viene a recordarnos, y en especial recuerda a Aduanas, que la mercaderia
ilicitaimportada, susceptible de ser objeto de medidas en fronteras, no sélo
es punible por los delitos recurrentes de la Ley 19.039 o de la Ley 17.036 sino
que también, por ejemplo, podria presentarse calce tipico con el articulo
190 del Cédigo Penal®, y, ademas, configurar el delito de contrabando’.

®Que reza: Art. 190. El que hiciere poner sobre objetos fabricados el nombre de un fabricante que no
sea autor de tales objetos, o la razdn comercial de una fabrica que no sea la de la verdadera fabricacion,
sufrird las penas de presidio menor en sus grados minimo a medio y multa de seis a diez unidades
tributarias mensuales. Las mismas penas se aplicardn a todo mercader, comisionista o vendedor que a

. . . ./ . 2
sabiendas hubiere puesto en venta o circulacion objetos marcados con nombres supuestos o alterados”.

7 El oficio ya en sus conclusiones finales senala: “Con lo arqumentado se concluye que las
conductas infractoras de los derechos de propiedad intelectual, no solo se encuentran tipificadas en
la Ley 17.336 sobre devechos de autory en la Ley de Propiedad Industrial, si no que, dependiendo de las
circunstancias de hecho de cada caso, pueden tambien verificarse infracciones a otras normas penales
contenidas en el Codigo Penal, especialmente en su articulo 190 cuando se trata de marcas falsificadas,
que son delitos de accion piiblica, por lo que todo funcionario piblico se encuentra obligado a efectuar
la denuncia respectiva para la persecucion penal de estos ilicitos.

Asimismo, siendo las mercancias de marca de fdbrica o de comercio falsificadasy las mercancias piratas
que lesionan el derecho de autor, que ingresan o salen del pais, mercancias cuya comercializaciony uso
son constitutivos de delito, y por ende de importacion o exportacion prohibida, procede que el Servicio
Nacional de Aduanas realice la denuncia respectiva ante la Fiscalia cormespondiente, por el delito de
contrabando tipificado en el inciso 2° del articulo 168 de la Ordenanza de Aduanas ejerciendo todos
los derechos que le entrega su calidad de victima para la persecucion de este delito, sin perjuicio de
los derechos y acciones que les corvesponde a los titulares de esos derechos y de la actuacion de otros
organismos fiscalizadores™.
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Cabe consignar que la normativa aludida no hace mencién expresa a los
entrenamientos para las Aduanas. Las guias internacionales, en cambio,
incluso las que emanan de la propia Organizacién Mundial de Aduanas
(OMA o WCO en inglés) son muy explicitas en la promocion de los
entrenamientos y en reconocer el importante rol que cabe en esta lucha
contra las falsificaciones a los esfuerzos mancomunados entre las Aduanas
y los privados titulares de marcasy derechos de propiedad intelectual®.

Mads alla de ciertas criticas reiteradas que se formulan al sistema?®, aca
queremos consignar unicamente que, en nuestra humilde opinidn, se
trata de un engranaje en general operativo y muy eficiente en la lucha
contra las falsificaciones que intentan ingresar a nuestro pais. Sin 4nimo
de ser aduladores, pensamos que Aduanas merece todo el crédito, pues en
nuestra practica diaria, en representacion de diversos titulares de marcasy
de propiedad intelectual, somos testigos privilegiados de como esa oficina
publica pone sus maximas energias para que el sistema opere con eficiencia
y sea constantemente perfeccionado.

Alli donde la importancia normativa y practica de la capacitaciones a
Aduanas ha sido ya resenada en los parrafos anteriores, es de mencionar
que los representantes de marcas somos insistentemente y, de muy
buena forma, presionados por Aduanas para que los clientes a los que

$Sobre esta interrelacién entre Aduanas y los privados es muy clara la OMA: “The WCO
and its Member Customs administrations should interface with rights holders and private entities
engaged in the fight against counterfeéiting”, documento de libre acceso al publico “Provisional
Standards Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement (SECURE)” (en linea),
2007 (3 de mayo del 2013). Disponible en la Web: http://keionline.org/misc-docs/SECURE_
text.pdf. Quizas donde esa relacidn se hace mds evidente es en la herramienta Interface
Public Members (IPM) de la WCO, la que se describe “The WCO has a unique position in respect
of national customs authorities and has launched an innovative initiative to facilitate the exchange of
information between the private sector and customs, in order to improve the identification and seizure
of counterfeit products”.

oCriticas que suelen centrarse en lo breve del plazo de suspension de despacho de oficio,
que es de sélo cinco diasy en el comportamiento no alineado entre las distintas Aduanas a
lolargo del pais enlo que se refiere ala formulacion de las denuncias, por parte de Aduanas,
conforme a la instruccidon de la Resolucion 5026. En todo caso, la principal critica debe
hacerse a los mismos titulares de marcas que, salvo notables excepciones que aplican
una politica de tolerancia cero frente a las falsificaciones, conforme a las estadisticas que
maneja Aduanas, en un altisimo porcentaje no interponen la debida accién criminal en
relacién a la suspensién oficio efectuada por ese organismo, incluso en casos en que la
mercader{a es reconocidamente infractora.
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representamos les brinden capacitacion y entrenamientos que le permitan
mejorar su capacidad de deteccion de falsificaciones.

Vale decir, sobre la base de nuestra experiencia, Aduanas no esunaentidad
a la que hay que perseguir para la realizacion de los entrenamientos
y capacitaciones cuando surge la oportunidad de realizarlas™®; es mas
bien todo lo contrario, pues siempre se manifiesta bien dispuesta a
recibir capacitaciones y, como hemos senalado, por medio de su propia
iniciativa las buscan insistentemente para cumplir con sus metas de
gestion, sus planes estratégicos y, ciertamente, y es esto quizas lo mas
destacable, porque de verdad le interesa ser eficiente y constituir una pieza
fundamental en la lucha contra las falsificaciones*.

V. CONCLUSION

Como simple corolario de lo anterior, se tiene que los entrenamientos
o capacitaciones que se efectiien a Aduanas para la mejor deteccion
de productos infractores de la propiedad industrial o de la propiedad
intelectual, no s6lo apuntaran a un mejor control por Aduanas, a nivel de
fronteras, de los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a un

** Desde luego, la posibilidad de efectuar entrenamientos a las Aduanas es en muchas
ocasiones un desideratum de las empresas que no logra concretarse por razones
presupuestarias. Esto ha sido muy palpable con motivo de la crisis econdmica de los
ultimos anos, producto de la cual hemos visto que empresas que tradicionalmente
efectuaban capacitaciones para las Aduanas se han visto obligadas a interrumpir o, al
menos, a restringir esta positiva practica.

Al tiempo en que escribimos este articulo, se supo la noticia de que Chile era considerado
por séptimo ano consecutivo en la denominada Lista Roja de la Propiedad Intelectual de
EE.UU., por una inadecuada proteccion a los derechos de autor y la propiedad industrial.
Sin entrar al topico de si esa triste figuracién es verdaderamente merecida, reiteramos
que alli donde existen deficiencias en la proteccion de la propiedad intelectual en nuestro
pals, el sistema de medidas en frontera s opera, en nuestra opinidn, satisfactoriamente.
Es mds, en la recomendacidn, de principios del ano 2013, de la International Intellectual
Property Alliance (IIPA) de mantener a Chile en la referida lista, lo que se concretd
a principios de mayo del mismo ano, la IIPA fue mds bien positiva, merecidamente
a nuestro entender, con la labor de Aduanas y de las policias en la lucha contra las
falsificaciones, por ejemplo, cuando dice: “Police and customs oficial stake ex officioactionson
a reqular basis and involverightsholders in legal procedures”. Ver: http:/[www.iipa.com/
rbe/2013/2013SPEC301CHILE.PDF
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determinado titular'?, sino que también constituirdn una poderosadefensa
juridica frente a potenciales argumentaciones por parte del importador,
en particular en aquellos casos en que se trate de falsificaciones de buena
calidad. En buenas cuentas, una empresa titular de marcas u otra forma de
propiedad intelectual que, un poco parafraseando la norma arriba citada,
ponga antecedentes a disposicion de Aduanas relativos a las caracteristicas
de los productos auténticos, en muchos casos otorgara a las Aduanas la
base técnica para, sobre la base de esos antecedentes, hacer del examen
visual de los fiscalizadores uno mucho mas prolijo y apto para la deteccion
de productos falsificados. Al personal de Aduanas entrenado por el titular
de la marca o de derechos de propiedad intelectual, bien se le puede hacer
absolutamente evidente una falsificaciéon por medio de su examen visual,
que de no haber mediado esa previa capacitacion le hubiese resultado
visualmente indetectable.

Se colige, de lo senalado hastaaca, que las capacitaciones y entrenamientos
a Aduanas, para la mejor deteccion de productos infractores de derechos
de Propiedad Intelectual, constituyen un eficiente mecanismo para
el mejor funcionamiento del sistema. Una aduana entrenada por una
empresa en particular en el conocimiento de sus productos genuinos muy

2 Desde luego, estas capacitaciones también podrian derivar en un incremento de las
acciones de Aduanas enlalucha contralas infracciones de propiedad intelectual dentro de
frontera. Porque a veces se ignora, nunca me canso de recordar lo poderosa que es Aduanaa
laluzdelos articulos 22 y 23 de su Ley Organica (Decreto con Fuerza de Ley N°329, de 1979,
del Ministerio de Hacienda D.O. 20.06.79):

“Articulo 22. El Director Nacional podrd exigir declaraciones sobre operaciones que interesen al Servicio
Nacional de Aduanas y requerir la exhibicion de libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y
documentos pertinentes. Iguales atribuciones tendrdn los funcionarios en quienes el Director Nacional
delegue especialmente y por escrito tales facultades.

Articulo 23. Para el ejercicio de las facultades y cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta o
en otras leyes cuya aplicacion, fiscalizacion o control corresponde al Servicio Nacional de Aduanas, el
DirectorNacional podrd ordenarla entrada, registro e incautaciones en los lugares en que se encuentren
o se presuma fundadamente que se encuentran las mercancias a fiscalizar, asi' como los libros, papeles,
registros de cualquier naturalezay documentos relativos a las mismas. Iguales atribuciones tendrdn los
funcionarios en quienes el Director Nacional delegue especialmente tales facultades.

El cumplimiento de las ordenes de entraday registro o de incautacion corresponderd a los funcionarios
designados en la respectiva orden, quienes, en caso de encontrar oposicion, requerirdn el auxilio de la
fuerza piiblica, la que les deberd ser prestada por los funcionarios de la policia.

Con todo, la negativa injustificada a exhibir libros, papeles, registros de cualquier naturaleza y
documentos, cuando fueren requeridos formalmente por el Servicio en un acto de fiscalizacion,
constituird una contravencion que serd sancionada con multa de hastauna vez elvalor de las mercancias
objeto de la fiscalizacion”.
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probablemente detectara o estard en situacion de detectar mas productos
falsificados o infractores, alli donde, como acontece con todos los delitos,
pese a los esfuerzos del sistema en general y de Aduanas en particular,
la mercaderia infractora que logra traspasar los controles de frontera es
siempre necesariamente mayor ala de los productos infractores detectados.

La informacién de que Aduanas ha sido entrenada en la deteccion
de productos de determinada marca o es conocedora del copyright
de determinada empresa, aparte de reducir considerablemente las
posibilidades de que sea detenida mercaderia equivocadamente, vale decir
mercaderia genuina por la creencia errada de que es falsificada, constituye
un “tapaboca” para los importadores que en tantas ocasiones, estando su
mercaderia con despacho suspendido, concurren rapidamente a la Aduana
a formular reclamos, en sede administrativa, procurando su liberacion. En
esos momentos, no es indiferente que el importador reciba la informacién
en el sentido de que la Aduana conoce los productos originales y ha sido
capacitada para distinguir aquellos que son falsificados o infractores
de derechos de propiedad intelectual. Solo en ese momento muchos
importadores -algunos de ellos infractores que obran con dolo; en otros
casos, no necesariamente asi -caen en la cuenta de que Aduanas puede
tener una suerte de experticia en la deteccion de productos que vulneran
la propiedad intelectual y mas ain, en que dicha experticia puede haber
sido originada en una actuacion colaborativa entre el titular de derechos y
la Aduana.

NORMAS CITADAS:
Ley N©19.212, del 4 de noviembre del 2003.

Decreto con Fuerza de Ley N°329, del 20 de junio de 1979.
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