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ese modelo impidi6 también advertir que las reglag
10 solo resolvian problemas de comunicabilidad, sing
in a los acreedores de atentados contra la propiedag
aunque consentidos por él. Tratandose de los delitog
liquidador, la reforma no asumié a cabalidad la ides
como tipo de injusto. Eso hizo a sus reglas fragmen-
nsistentes. En los tres campos, la raiz del problema
unca es una buena fuente de inspiracién cuando se
dura. Una mirada a los §8 283 a 283d CP aleman y
> suizo, comparandolos con los articulos 216 a 241
167, de 16 de marzo de 1942 y los quince apartados
&s, habria provisto a los redactores del proyecto en el
in marco suficientemente ilustrativo para desarrollar
icursal.

ia de lo expresado por Héctor Herndndez, el anlisis
la nueva regulacion lleva a la conclusién que desde
ra juridica chilena la Ley N° 20.720 debe ser consi-
yportunidad perdida’®.

quivalente a cuatro aspectos basicos de la regulacion sustantiva y
'0.720, Ignacio Araya Paredes, Octavio Bofill Genzsch, “Andlisis
il régimen concursal chileno”, 4 Revista de Derecho - Escuela de
aile) (2013), p. 281-324. En general, y también para el Derecho
1mas grave de la regulacion concursal chilena —tanto la antigua
: suficiente diferenciacion entre los presupuestos objetivos del
general y los presupuestos objetivos especificos del régimen
0, ademas de Araya y Bofill, op. cit., p. 284-297, Guillermo
upuesto objetivo en el procedimiento concursal de liquidacién
allero Germain, Osvaldo Lagos Villarreal (eds.), “Estudios de

as Jornaclas Chilenas de Derecho Comercial, 2014”, Santiago:
A2 184
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§ 6. DELITOS MARCARIOS

AnDrEs GrRONEWALDT C.*

I. INTRODUCCION

La propiedad industrial es una especie dentro de la propiedad intelectual que
comprende las marcas comerciales, patentes de invencion, modelos de utilidad,
marcas colectivas y de certificacién, secretos empresariales e industriales, los
esquemas de trazado y circuitos integrados, y las indicaciones geograficas y deno-
minaciones de origen’, siendo en nuestro pais el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (en adelante, indistintamente, INAPT) el organismo a-cargo del registro
de los derechos de propiedad industrial®.

A nivel constitucional, el articulo 19 N° 25 en su inciso tercero reconoce en
forma expresa los derechos de propiedad industrial, sefialando que “se garan-
tiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnologicos u otras creaciones analogas, por el
tiempo que establezca la ley”.

* Profesor, Diplomado de Derecho Penal Econémico. Pontificia Universidad Catélica de Chile.

1 La afirmacién anterior es de suma relevancia, ya que estd zanjado a nivel doctrinario que
la propiedad intelectual es un género que comprende al menos el derecho de autor y la
propiedad industrial, situacién que no se presenta con tanta claridad en nuestro pais, donde,
a la luz de la regulacién prevista tanto en la Constitucion Politica como también en la Ley
N° 17.336 de Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual tiende a vincularse en forma
errénea unicamente a los derechos de autor. En similar sentido, el profesor colombiano
Martin Uribe Arbeldez sostiene que la propiedad intelectual es un género que comprende los
derechos de autor, la propiedad industrial, el know how o secreto empresarial, los derechos
de los obtentores de nuevas variedades vegetales y la propiedad intelectual indigena. Véase
URIBE ARBELAEZ, Martin: La Transformacién de la Propiedad Intelectual, Bogotd, 2005,
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., p. 44. s

2 Fl Instituto Nacional de Propiedad Industrial entré en funciones el 1 de enero de 2009.
Anterior a esa fecha, era el Departamento de Propiedad Industrial el encargado de gestionar

lae reaictrae de nraniedad indnctrial




Por su parte, la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial (en adelante, indistiy.

tamente, LPI) contiene una regulacion extensa sobre esta institucion, consagrand
los principales derechos, limitaciones, procedimientos de registro, causales de

irregistrabilidad, y normas de observancia en materia de propiedad industria)
estableciendo infracciones, medidas precautorias y normas especiales mw:nmzom.m =

los procedimientos civiles y criminales que se basen en una potencial infraccigy

Respecto de las marcas comerciales, en términos generales se trata de un signo

distintivo que sirve para identificar productos o servicios®.

Nuestra ley las define en el articulo 19 como todo signo que sea susceptible
de representacion grafica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios
o establecimientos industriales o comerciales. Luego, entrega una lista no taxa-
tiva de ejemplos, dentro de los cuales se encuentran las palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, ntmeros, elementos figurativos tales como image-
nes, graficos, simbolos, combinaciones de colores, asi como también, cualquier
combinacion de estos signos*.

Se trata de una definicion bastante amplia, que abarca no solamente palabras,
sino también elementos figurativos, simbolos, combinaciones de colores (no un
color por si mismo), y combinaciones de los elementos anteriormente sefialados.
Si bien hay ciertas representaciones que en derecho comparado se reconocen y en
nuestro pais ain no, como por ejemplo las marcas olfativas o tridimensionales?,
sigue siendo una definicion bastante amplia.

A nivel internacional, el articulo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (conocido como
ADPIC o TRIPS, en su sigla en inglés) la define como “cualquier signo o com-
binacién de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas. Tales signos podran registrarse como marcas
de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de

3 URIBE ARBELAEZ, Martin. Op. cit., p. 48. En este mismo sentido OTAMENDI, Jorge. Derecho
de marcas. Segunda edicién, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 7.

4 El antiguo Decreto Ley N° 958 del afio 1931 definia en su articulo 22 a la marca comercial
como “todo signo especial y caracteristico que sirva para distinguir los productos dé una
industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera. La marca puede consistir
en una palabra, locucién o frase de fantasia, en una cifra, letra, monograma, timbre, sello,
vifieta, [ranja, emblema, figura, fotografia o dibujo cualquiera; o en una combinacion de
estos diversos signos con cierto caracter de novedad”..

5 Actualmente existe un proyecto ley presentado el pasado 29 de abril de 2013 (Boletin
8.907-03) que modifica en su integridad la actual Ley N° 19.039, incorporando justamente
las marcas olfativas y las tridimensionales.
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SEGUNDA PARTE - § 6. DELITOS MARCARIOS

persona, las letras, los niimeros, los elementos figurativos y las combinaciones de
colores, asi como cualquier combinacién de estos signos. Cuando los signos no
sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los
Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de los mismos al caracter
distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podran exigir
como condicion para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.

De la sola definicién se destaca su capacidad diferenciadora de bienes o servi-
cios, la cual en doctrina se conoce como distintividad. En este sentido, se senala
que para que la marca tenga fuerza diferenciadora es necesario que sea capaz de
poder identificar y diferenciar los productos, servicios y establecimientos comet-
ciales o industriales de un empresario o persona, en relacién con los productos,
servicios y establecimiento comerciales o industriales idénticos pertenecientes
otra persona o empresa que participa en el mismo ambito comercial®.

11. BIEN JURIDICO PROTEGIDO

En cuanto al bien juridico protegido, se han sostenido diversas posturas doctri-
nales en derecho comparado. Por un lado, algunos autores vinculan estos delitos
con la proteccién de la propiedad industrial como un derecho personalisimo, e
incluso como un derecho similar a los derechos reales’.

Por otro lado, los alemanes han vinculado esta proteccién a un derecho contra
la competencia desleal; y los franceses se han inclinado por resguardar el dere-
cho a la clientela, caracterizado por la exclusividad y el monopolio para utilizar
una determinada marca comercial o invento®. Para el profesor Bacigalupo, estos
delitos protegen contra las acciones que niegan el derecho de exclusividad del
uso de ciertas creaciones intelectuales y signos distintivos y que expresan una

forma de competencia desleal®.

6 SANDOVAL LOPEZ, Ricardo. Marcas comerciales. Editorial Juridica de Chile, primera edicién
(2006), p. 15.

7 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. “La proteccién penal de los derechos industriales”. Revista
Electronica de Ciencia Penal y Criminologia, Universidad de Granada, Espana (2001), pp. 4.
Fuente: www.criminet.ugr.es/recpc/recpc_03-07 html (fecha de consulta, 12 de marzo de
2018).
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A nivel local, se destaca la opinién de Alex Van Weezel en el marco de up
articulo referido a las marcas comerciales, sefialando que la clave a la hora de
determinar el bien juridico protegido en el derecho marcario radica en la funcign
distintiva de la marca y el riesgo de confusién, conceptos que se encuentrap
recogidos en forma expresa por la LPI*.

Siguiendo a Christian Schmidt, resulta sumamente importante tener en cuen-
ta que, para calificar el caracter distintivo de una marca comercial, es necesario
valorar el signo en especifico en relacion:

A la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitado;

« Al ptiblico que habitualmente consume o use dichos productos o servicios;

Y

+ A los demds signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades

de confusion'!.

A contrario sensu, un signo carecera de distintividad cuando no sea capaz de
distinguir el origen empresarial de un determinado bien o servicio, pudiendo
citarse como ejemplo las llamadas marcas genéricas, las indicativas o descriptivas,
o los signos de uso comun.

A su vez, en cuanto al riesgo de confusion, el inciso segundo del articulo 19
de la Ley N° 19.039 lo reconoce en forma expresa, sefialando que el derecho a
impedir a terceras personas la utilizacion de signos idénticos o similares para los
mismos productos o servicios o bien para productos o servicios relacionados, “a
condicién de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusion”.

Esta norma resulta clave para determinar el bien juridico protegido por este
tipo de delitos, ya que el derecho de exclusion no se aplica de forma automatica
ni es de carécter objetivo, sino que procedera solamente en la medida en que el
signo presuntamente infractor tenga la potencialidad de inducir a error o engafio
a los consumidores.

En este contexto, el derecho penal no protegerfa en ningtn caso la mera
infraccion a un derecho marcario como bien juridico protegido, ya que ello
implicaria dotar a las marcas comerciales de una proteccion penal excesiva. En
este sentido, se sanciona las infracciones a derechos marcarios en la medida en

10 VAN WEEZEL, Alex. “Principio de especialidad de las marcas y delito marcario™. Gaceta
juridica N° 315, Santiago, Chile (septiembre 2006), pp. 32-38.

11 SCHMITZ VACCARQ, Christian. “Distintividad y uso de las marcas comerciales”. Revista
Chilena de Derecho, vol. 39, N° 1, (2012), pp. 9-31.
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Revist:

A_,.‘nmmm_ en el marco de e

que se genere un potencial riesgo de confusion en los consumidores, afectando
la distintividad de la marca, protegiendo de esta forma derechos derivados de
la propiedad sobre bienes inmateriales y no simplemente los signos en que se

materializan las marcas'® 2.

La conclusion anteriormente descrita ha sido ratificada mediante pronuncia-
mientos de nuestros tribunales, siendo pertinente Citar casos de palabras o frases
que, no obstante tener registros marcarios otorgados por INAPL, no han podido
ser objeto de proteccién penal. En efecto, uno de los més relevantes es el caso
del registro marcario NP 729.388, para la expresion “Torres del Paine”, en la clase
de vestuario, calzados y sombrereria.

Fl titular de la citada marca presenté acciones penales en Puerto Natales en
contra de terceras personas que comercializaban gorros y otras prendas de vestir
en que se usaba la citada expresion, junto con dibujos en algunos casos de las
Torres del Paine, investigacion que terming en un juicio simplificado efectivo, en
el cual el Juzgado de Letras y Garantia de Puerto Natales absolvié al imputado,
siendo pertinente citar el considerando décimo, el cual en su parte pertinente
senala lo siguiente: “En efecto, tratandose la marca comercial en cuestion de un
término geografico ello no impide que el acusado pueda también emplear dicha
frase aludiendo, eso si, al parque nacional del mismo nombre que caracteriza
o identifica a esta region y siempre que, habida consideracién que el requerido
utiliza la leyenda Torres del Paine con fines comerciales, no se cause confusion
en el consumidor respecto del origen del producto” .,

Fl mismo considerando también sefiala que la expresion “Torres del Paine” se
utilizaba para individualizar el lugar geogrifico. Prueba de ello es que la marca
no se encuentra incorporada al interior del producto, donde normalmente las
marcas comerciales van impresas. Lo mismo pasa con otros comerciantes que

12 VAN WEEZEL, Alex. Op. cit.

13 Sin perjuicio de que las patentes de invencion no forman parte del presente trabajo, resulta
interesante tener presente que, en el caso de estos derechos de propiedad industrial, el riesgo
de confusion, si bien puede estar presente, pierde fuerza a manos del reconocimiento al
trabajo y creatividad del titular de una patente, persona que tuvo que vencer las barreras
de la novedad, el nivel inventivo y la aplicacién industrial para ser acreedor de una patente
de invencion, la cual, fuera de proteger el derecho mismo otorgado por el INAPL, resguarda
también el ejercicio de précticas vinculadas a la competencia desleal de competidores que
quieran parasitar del esfuerzo y conocimiento patentado de sus competidores.

14 Juzgado de Letras y Garantia de Puerto Natales, fallo dictado el 18 de abril de 2012, Rit N
536-2011. Este fallo fue objeto de un recurso de nulidad (Rol 42-2012) que no fue acogido
por la llustrisima Corte de Apelaciones de Punta Arenas).
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utilizan esta expresién como término geografico en sus productos con I3 m:m:m. |

evocar al turista la zona geografica visitada.

El pronunciamiento del Juzgado de Letras y Garantia de Puerto Nataleg de
en evidencia que los delitos marcarios no protegen signos registrados de Manepy
abstracta en cuanto su materialidad, sino mas bien los derechos que emanap mm
las marcas comerciales, haciendo referencia expresa al riesgo de confusign ‘mﬁ
los consumidores. :

III. CARACTERISTICAS GENERALES

Los delitos marcarios se encuentran contemplados en el articulo 28 de Ia LPI,
consagrando tres hipétesis, utilizando elementos normativos juridicos del tipo,
cuyo sentido y alcance se encuentra en otros pasajes de la misma ley, siendo
necesario hacer acudir a otros pasajes de la ley o incluso a su reglamento para
complementar y delimitar el alcance de la conducta punible respectiva. Ejemplos
de ello es la referencia a marcas comerciales y al articulo 19 bis E relativo a las
importaciones paralelas, o a los productos, servicios o establecimientos iguales
0 semejantes,

Adicionalmente, presentan un elemento subjetivo adicional vinculado al fin
comercial, el cual resulta de bastante utilidad a la hora de diferenciar infracciones
de tipo civil y penal, elemento que, por ejemplo, no se encuentra presente en
muchos de los delitos contra el derecho de autor.

En cuanto al sujeto activo de estos delitos, en términos generales es posible
afirmar que estos pueden ser cometidos por cualquier persona. A su vez, el sujeto
pasivo de este delito se identifica con el titular de la marca comercial. En este
sentido, es importante tener presente que las hipétesis de las letras a) y ©) requie-
Ten estar en presencia de una marca registrada, por lo que las meras solicitudes
marcarias no tienen proteccion a nivel penal.

En cuanto a la naturaleza de estos delitos, y siguiendo la postura tomada al tratar
el bien juridico protegido, se trata de delitos de lesion, ya que es necesario que el
objeto de la accién sea dafiado para estar en presencia de un hecho consumado.

A su vez, a nivel jurisprudencial, existen fallos que se han inclinado por
sostener que se trata de delitos de peligro, siendo pertinente citar un fallo de la
lustrisima Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual en su parte pertinente
sefiala que “... no es necesario para que se configure el tipo penal, que se acredite
la comercializacion efectiva de los productos imitados o falsificados, bastando
tan solo el producirlos y/o organizar las condiciones para poder venderlos, se
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Jestinatario especifico, porque la accién igualmente estuvo dirigida de manera
- gbiertad multiples consumidores. Por lo mismo, estamos frente a un tipo de peligro
; 3 to que el solo uso de una marca aiena es penalmente 1€ rochable
templados en el articulo 28 de fa 1 - gbstracto, .ﬁcmm. q je pena P
8 d - porsu aptitud intrinseca para atentar contra los bienes juridicos protegidos, con
?mmn.ﬂﬁmmsﬁm de si de hecho se produce 0 no una afectacion a los consumidores

0 al patrimonio del titular marcario”®.

erciales y al articul i Tades : :
y iculo 19 bis E relativo IV, TIPIFICACION

1a LPI tipifica estos delitos en el articulo 28 de la siguiente marnera.

“Articulo 28.- Serdn condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de

25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usen, Con fines comerciales, una marca igual
0 semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, Servicios o
establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimien-
tos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo
anterior se entenderd sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19
bis E.

b) Los que usen, con fines comerciales, una marca 1o inscrita, caducada o
anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada

o deli s
T MmmMﬂHOm, en términos general

o simulando aquéllas.
. ¢) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes
A ; e ) : :
&Xisten fallos que se han incit Sty que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que

15 Tlustrisima Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol Ne 404-2007, fallo dictado el 18 de
mayo de 2007.

16 MORALES, Marcos. “El delito de uso ilicito de marca regisirada. Reflexiones introductorias”.
El Mercurio Legal, 2 de abril de 2015. Fuente: http://www. mﬂamﬂncno.no_d\_mmm_\aoﬁ:mmﬁm:m.
mmwxﬁmnoowmmm@mﬁ:n\ogﬂo\ (fecha de consulta, 15 de marzo de 2018).

235

ﬂ
|
|




esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcy (pertent
Q
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misma
Al que reincida dentro de los cinco anos siguientes a la aplicacion de uny Sib
multa, se le aplicard otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyq cios de
monto méximo podra llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales”. e e que 5€
_ que pr
1. DELITO MARCARIO PROPIAMENTE TAL PREVISTO EN LA LETRA de pro
concre
a. Objeto material. Respecto del objeto material, se protegen las marcas comet- la mis!
ciales, las cuales ya se definieron, en términos generales, como todo signo que sea ; la rela
susceptible de representacion grafica capaz de distinguir en el mercado productos, : Ls
servicios o establecimientos comerciales o industriales. : figura
Resulta importante hacer presente que €s necesario estar frente a una marca impo
ya registrada en el INAPI para efectos de cumplir con este elemento del tipo, no result
siendo suficiente tener una solicitud, aunque se encuentre ad portas de convertirse cual ¢
en una marca comercial. En el sentido, el articulo 24 de laLPl es claro al sefialar laeti
que el registro de una marca tendra una duracién de diez anos, contados desde suin
la fecha de su inscripcion en el registro respectivo. etiqu
no o
b. Verbos rectores. La norma sanciona el uso de marcas iguales o semejantes a por
otras ya registradas, con lo cual se quiere dejar en claro que diferencias sutiles o no s
menores entre dos marcas o logotipos vana ser igualmente punibles, en la medida o0&t
en que se afecte la distintividad y se provoque un riesgo de confusién entre los dec
consumidores. En este sentido, es necesario que exista una similitud entre los _
elementos sustanciales de la marca para estar frente a una infraccion punible.
Asimismo, en armonia con el principio de especialidad, se limita la aplica- _ -
cion del delito a situaciones en las cuales se esté frente a los mismos productos _ 1

y servicios, o bien frente a productos y servicios relacionados.
In este sentido, el titular de una marca comercial no detenta un seforio |
absoluto sobre el signo en si mismo considerado, sino que el citado signo debe |
relacionarse necesariamente corn una determinada categoria de bienes o servicios,
pudiendo impedir que la expresion o signo se utilice por parte de terceras perso- ",
nas, pero solo para aquellos productos o servicios que se encuentran protegidos
por la marca o para productos o servicios que estén relacionados.
Como senala el profesor Fernandez-Novoa, sobre un mismo signo (o uno
muy similar a otro) pueden recaer dos o mas derechos de marca autonomos
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(pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas in-
dependientes sean utilizadas con respecto a una distinta clase de productos o
servicios, o bien en relacion con productos o servicios que se encuentren en una
misma clase, pero que puedan ser diferenciados con claridad'’.

Si bien la regla general es sancionar marcas que protegen productos 0 servi-
cios de una misma clase del Clasificador de Niza'®, en ocasiones existen clases
que se encuentran estrechamente relacionadas —como, por ejemplo, la clase 38
que protege programas de television y la clase 41 que protege la produccion
de programas de television—en las cuales se justificarfa, a la luz de la situacion
concreta en estudio, una sancion criminal, aunque no se encuentren dentro de
]a misma clase. Con todo, al tratarse de infracciones penales, la interpretacion de
a relacion de clases debiera aplicarse de manera restrictiva.

La proteccion no solamente alcanza a las marcas denominativas. Las marcas
figurativas, materializadas mediante el registro de etiquetas, también son sumamente
importantes a la hora de configurar un delito marcario. A nivel jurisprudencial,
resulta pertinente citar un fallo del Octavo Juzgado de Garantia de Santiago, el
cual sefial6 en su parte pertinente: “Que el hecho conocido y no discutido es que
la etiqueta Flor de Cana, como se dijo anteriormente, se encuentra protegida por
su inscripeion en INAPL El hecho probado es que se mandaron a confeccionar las
etiquetas por los requeridos una semejante o similar a la de Flor de cafaconla ®,
no obstante no encontrarse inscrita. Que esta etiqueta fue usada comercialmente
por los requeridos, lo que induce a confusién, més alla que el ofendido hubiere o
no sufrido perjuicios. Esta confusion se produce en las botellas, no en el envase
o embalaje, lo cual solo puede ser detectado por un 0jo experto, conforme lo
declarado por Kyling, cuando dice ‘como grafico, veo diferencias™"®.

17 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Editorial Marcial Pons,
Barcelona, segunda edicion (2004), p. 28.

18 Las marcas comerciales se registran en base al Clasificador Internacional de Niza, el cual
agrupa los productos y servicios que se aplican para el registro de marcas. Fue establecido
en virtud de un acuerdo internacional multilateral concluido en la Conferencia Diplomética
de Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Actualmente se encuentra vigente
la décima edicion, la cual es utilizada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Fuente: Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, TEU”\\g.ézuo.EQn_mmﬂmnmzosm\
nice/es/ (fecha de consulta, 20 de marzo de 2018).

19 Qctavo Juzgado de Garantia, RUC 1000314301-1, RIT 2745-2010, dictado el 12 de agosto

de 2011.
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N® 19.039, la cual consagra el sistema de agotamiento internacional de 1o

rechos de propiedad industrial, siendo pertinente detenerse brevemente
institucién.

comerciales, senala que “es el efecto que se produce cuando un titular de la my,
ca, por si 0 a través de tercero que obra con su consentimiento, introduce ep el
comercio un producto protegido con dicha marca, perdiendo por ello la facylg, i

de
de

Bajo este mecanismo, el derecho del titular se agota después de la primera comer.
cializacién de los productos protegidos dentro de los limites del Estado donde se
encuentra reconocido el derecho, pero no cuando la comercializacion se ejecuta

Por otro lado, la letra a) incluye una referencia al articulo 19 his E de s

S
mzmm.

A nivel local, Carmen Paz Alvarez, a propésito de un articulo relativo a mape.

impedir ulteriormente, sobre la base de los derechos exclusivos que emanap
esa marca, que el producto circule libremente en el mercado”?,
Esta institucion juridica puede ser de tipo nacional, regional o internacional?t
El agotamiento nacional o territorial es el més estricto de los tres sistemas,

fuera del pafs. En otras palabras, el titular no puede impedir que la mercancia,
una vez puesta en el mercado, sea comercializada dentro de la geografia nacional
por cualquier distribuidor en las condiciones y lugares que este estime, respetando
desde luego las reglas de la competencia desleal; sin embargo, su derecho recobra
vida o no se entiende agotado cuando la mercancia es puesta en el comercio en

un

segundo pafs y una tercera persona intenta importarla al pais del titular, A

modo ejemplar, se puede citar a los Estados Unidos de Norteamérica como un
ejemplo de este sistema.

A su vez, el agotamiento regional se produce cuando el titular de los derechos

realiza la primera venta del producto en una regién determinada, manteniendo la
facultad de prevenir su ingreso a la regién cuando la puesta en el comercio se haya
hecho por fuera de la region de que se trate. Este es el caso de la Unién Europea.

Por ultimo, bajo la teoria del agotamiento internacional, una vez que el

titular del derecho ha puesto su mercancia en el comercio y recibido el valor
de la misma, pierde cualquier posibilidad de control o intervencién sobre el
destino de la misma, siendo irrelevante el lugar de la comercializacién del bien
legitimo. En este contexto, se genera lo que en doctrina se ha denominado “las

20

21

ALVAREZ ENRIQUEZ, Carmen Paz (2006). “Importaciones Paralelas y Agotamiento de
Derechos en la Jurisprudencia Chilena”. En Morales, Marcos (edit.), Temas actuales de pro-
piedad intelectual Santiago: Ed. Lexis Nexis, pp. 331-356 (p. 336).

ABBOTT, COTTIER AND GURRY (2007). International Intellectual Property in an H.:Rm::&
world economy. New York: Wolters Kluwer, p. 58.
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importaciones paralelas”, esto es, el comercio internacional de bienes originales
que ya han sido objeto de una primera venta por parte del titular del derecho de
propiedad industrial, perdiendo este tiltimo el derecho de controlar el destino
ulterior de los mismos.

En doctrina también se le conoce como grey market o mercado gris, ya que, si
bien se trata de productos legitimos, estos no han sido comercializados a través
de la cadena de distribucion autorizada por el titular del derecho de propiedad
industrial.

En nuestro pais el citado articulo 19 bis E consagra el agotamiento internacional
de los derechos marcarios, por lo que, en virtud de la explicacién anterior, en la
practica constituye una eximente de responsabilidad penal por las importaciones
paralelas que se hagan al amparo de la citada norma.

En cuanto a los fallos que se han referido sobre este materia, resulta interesan-
te citar uno del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, el cual sefiala en su parte
pertinente que “... la norma de importacién paralela contenida en el articulo 19
bis €) de la Ley de Propiedad Industrial es practicamente una norma de exencién
de responsabilidad, cuando se acredita que lo adquirido es legitimo, a una em-
presa legitima, a un productor legftimo, liberando de responsabilidad, pero ello
no se acredito, pues solo se argumenta que se incurrié en error, pero el error fue
intentar burlar a la Aduana y al Servicio de Salud™2.

Por otro lado, los organismos de libre competencia, sin perjuicio de no emitir
pronunciamientos sobre la concurrencia de un eventual ilicito penal, han soste-
nido en forma reiterada que no existe impedimento alguno para que cualquier
persona natural o juridica pueda adquirir en el extranjero productos legitimos,
de manos de cualquiera que licitamente los venda, y comercializarlos en el pais
con sujecion a la ley de propiedad industrial, ya que esta solo prohibe el comercio
de productos o articulos amparados bajo una marca que no corresponda a los
legitimos?,

c. Elemento subjetivo. En la letra a) se utiliza la voz maliciosamente, la cual denota
la exigencia del dolo tipico de todo delito, el cual se entiende, seglin una usual
formula abreviada, en el conocimiento (saber) y voluntad (querer) de realizar los

22 Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, RUC 0610017199-4, RIT 122-2007, dictado el 11
de julio de 2007.

23 A modo meramente ejemplar, es posible citar los siguientes fallos del TDLC: Sentencia N°
68/2008, Sentencia N° 40/2006, Sentencia N° 30/2005.




elementos del tipo objetivo®. Para el profesor Larraguibel, implica “un plepg o
cimiento por el sujeto activo del delito de la proteccién registrada de la Marcy?

Nuestra Excelentisima Corte Suprema, al referirse a este elemento en mage
marcaria, ha sefialado que “obrar maliciosamente significa tanto como ha,
dolo directo (la expresion dolo especifico no tiene, por el contrario, si
aprovechable alguno), lo cual en el caso de autos supone saber que se
una marca cuya titularidad pertenece a otro, que la ha registrado con
la ley, y querer hacerlo™®.

cetlg o
mﬂﬁ.mnmﬂo

Por otro lado, algunos tribunales han absuelto a imputados en base 4 la
inexistencia de la intencién maliciosa de generar errores o confusiones e los e
consumidores, constatando que no todo uso de una expresion protegida comg
marca comercial es punible, siendo pertinente citar un fallo del Séptimo Juzgado

de Garantia de Santiago relativo a la comercializacién de cartuchos alternativog
para impresoras.
El citado fallo en su parte pertinente sefiala: “Que esta falta de intencion mg-

liciosa estd dada por la incorporacién en las cajas de los cartuchos de las palabras

‘compatible con’; de la leyenda en el reverso de las cajas de la frase ‘la marca y
modelo citados en este embalaje son registrados por su propietario’, o en los car-
tuchos de la palabra ‘remanufacturado’; que la inclusion es solo de las palabras
Canon, Epson o Hp, sin ningtn otro signo alusivo a la marca; que de la simple
apreciacion visual efectuada por el tribunal en nada se parecen los embalajes de
las marcas denunciantes con los de la marca de la empresa del requerido; todos,
signos univocos en orden a concluir que, més que un uso malicioso con fines
comerciales, nos encontramos frente a una alusién meramente ilustrativa habida
consideracion, ademas, que por el tipo de negocio que se trata, que lo que se

vende es una parte de una maquina, requiere mencién con que es compatible”?’.

Este fallo, adicionalmente a las consideraciones sobre el elemento subjetivo
del tipo, plantea problemas a nivel de antijurididad a la luz del bien juridico
protegido, ya que resulta bastante complejo sostener la existencia de un riesgo
de confusion, aunque sea hipotético, respecto de productos que tienen su propia

24 ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte general. Tomo 1. Editorial Thomson Civitas, Madrid,
2003, pp. 308.

25 LARAGUIBEL, Santiago. Tratado sobre la propiedad Industrial, Tomo 11, Editorial Juridica
Cono Sur, 1998, p. 197.

26 Excelentisima Cortle Suprema, Rol N° 234-00.

27 Séplimo Juzgado de Garantfa de Santiago, RUC 1001120475-4, RIT 18.409-2010, dictado
el 13 de mayo de 2014.

240

va a usar
NHHNWHO m. ;

marca comercial,

referencias meramer
de letra bastante m:
Fsto permite so
Eommmﬂm por una n
infraccién penal, sie
las circunstancias, ¢
publico objetivo, el
entre otros factores
Por otro lado, e
cional vinculado a |
perseguir un benef
Dentro de la cl:

de “intencién trasc
comprobacién de |
objetiva de dicha i
Nuestros tribus
efectiva para estar
citar un fallodela
que se trata de “un
por el solo hecho «
para su venta post

d. Antijuricidad.

lo sefialado a prop
caso tener presentt
el consumidor que
yoritaria extranjer
la figura del consu
se vincula con una
ni tampoco por se
raciocinio y facult

28 BUSTOS RAMI

29 T[lustrisima Cot
2007.

30 FERNANDEZ-



sor Larraguibel, implica zﬂ
la proteccion registrada de la
. al referirse a este elemenjg
imente significa tanto como
' o tiene, por el contrario, signif 0
le autos supone saber que se va 4 1e

- generar errores o confusiones. Q_ML
uso de una expresién Eoﬁ%mmdmﬂ.
ente citar un fallo del Séptimo Juzgadg
ercializacion de cartuchos alternativ,

o

enala: “Que esta falta de intencion ma
is cajas de los cartuchos de las ﬁmEU.nmm
1so de las cajas de la frase ‘la marca y

irados por su propietario’; o en los car-
ue la inclusion es solo de las palabras
o alusivo a la marca; que de la simple
al en nada se parecen los embalajes de

ca de la empresa del requerido; .momo.mm :
, mds que un uso malicioso con fines
1alusién meramente ilustrativa W&Bmm 5
le negocio que se trata, que lo qu
ere mencion con que es compatibl
leraciones sobre el elemento subjetivo
itijurididad a la luz del bien juridico
2J0 sostener la existencia de un
*Cto de productos que tienen st Prof

marca comercial, que se utiliza de manera visible en los envases, y que tienen
referencias meramente enunciativas para indicar la compatibilidad, con un tamaro
de letra bastante mas pequenio, en un lugar secundario de la caja.

Esto permite sostener que no todo uso de una expresion que se encuentra
mmoﬁmmam por una marca comercial registrada necesariamente va a constituir una
infraccion penal, siendo necesario realizar un analisis caso a caso para determinar
Jas circunstancias, como por ejemplo el uso especifico, la finalidad del mismo, el
publico objetivo, el tipo producto o servicio, el uso de la marca en el mercado,
entre otros factores.

Por otro lado, el tipo penal de la letra a) incluye un elemento subjetivo adi-
cional vinculado a la “finalidad comercial”, lo cual implica que la conducta debe
perseguir un beneficio econémico.

Dentro de la clasificacion de los elementos subjetivos, este seria de aquellos
de “intencién trascendente”, ya que para la concurrencia del ilicito basta con la
comprobacién de la mera intencion del sujeto, prescindiendo de la realizacién
objetiva de dicha intencién para estimar consumado el delito?.

Nuestros tribunales han sostenido que no es necesaria la comercializacion
efectiva para estar en presencia de una infraccion marcaria, siendo pertinente
citar un fallo de la Tlustrisima Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual sefiala
que se trata de “un delito de peligro para la propiedad intelectual, que se comete
por el solo hecho de fabricar el producto y /o ademas organizar las condiciones
para su venta posterior”,

d. Antijuricidad. En cuanto a la antijurididad de la conducta, nos remitimos a
lo sefialado a propésito del bien juridico protegido, siendo importante en todo
€aso tener presente que, para determinar qué grado de conocimiento debe tener
el consumidor que eventualmente puede ser objeto de confusion, la doctrina ma-
yoritaria extranjera ha sefialado que en materia de propiedad industrial se aplica
la figura del consumidor medio de los productos o servicios en cuestion, el cual
se vincula con una persona que no destaca ni por sus particulares conocimientos
ni tampoco por ser especialmente ignorante: se trata de un consumidor con un
faciocinio y facultades perceptivas normales™®.

ﬂf{[l
28 BUSTOS RAMIREZ, Juan. Obras Completas, Tomo 1. Coleccion lustitia, 2007.

29 Tlustrisima Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 404-2007, dictado el 18 de mayo de
2007.

30 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. cit., p. 279.
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En relacién con lo anterior, y siguiendo al profesor Diego Chijane, para q

efectivamente estemos frente a un posible riesgo de confusion, no basta qQuesoly.

mente unas pocas personas puedan incurrir en cierto grado de desconci
que es necesario que un numero apreciable de consumidores puedan incurriy en
el error en cuestion. Dicho lo anterior, cuando un grupo considerable
midores toma un signo por otro, se configura el riesgo de confusién inmedigg
Por su parte, cuando un namero considerable de consumidores, a pesar de g
verse confundidos con los signos, creen que uno deriva del otro y que ambos
provienen de un tronco empresarial comun, se configura el riesgo de confusign
mediato™. En este tltimo caso, se podria configurar una infraccién en base g]
ataque al riesgo de asociacion®.

Por otro lado, teniendo en cuenta la toma de postura que se realice respecto
del bien juridico protegido, se podra tener mayor claridad sobre la posibilidad
de sancionar penalmente el uso de una marca comercial que estd debidamente
registrada, pero que no se utiliza.

Sobre este punto, es interesante tener presente que en practicamente todog
los paises del mundo existe una accién administrativa que permite anular una
marca comercial registrada si esta no se ha usado efectivamente en el mercado,
institucién que se denomina caducidad por falta de uso. Sin embargo, nuestro
pais es uno de los pocos a nivel mundial que no tiene contemplada esta accion.

Lo anterior significa que es posible que una persona o empresa tenga registrada
una marca por veinte o treinta arios y no la utilice, no siendo por ende conocida
por los consumidores. Surge entonces la interrogante en orden a determinar
la existencia de un delito marcario frente al uso con fines comerciales de una

31 CHIANE, Diego. Derecho de marcas. Coleccion Dos Mundos del Derecho Civil, Madrid,
ISBN: 978-84-290-1446-4, 2007.

32 El riesgo de asociacion nace en derecho comparado a proposito de un fallo del Tribunal de

Justicia Benelux, el cual, mediante la sentencia de 20 de mayo de 1983, interpreto el con-
cepto de “similitud” del siguiente modo: existe similitud entre una marca y un signo cuando,
teniendo en cuenta las particularidades de especie, concretamente el cardcter distintivo de
la marca, la marca y el signo, tomados por si mismos y en sus relaciones mutuas, presentan
a nivel grafico, fonético o conceptual, una similitud valida para establecer una asociacion
entre el signo y la marca.
Para mas antecedentes, ver “El riesgo de confusién y el riesgo de asociacion en el derecho
de arcas del Benelux y el comunitario: nociones, interpretaciones y evolucion”. Disponible
en: E:u..\\m::uo.m:aum.m:\mm\oBnm\m._.m\ﬁmmmﬁo:mmm_.vmm (fecha de consulta, 18 de marzo
de 2018).

33 Sibien enel proyecto de ley que reforma integramente la LP1 (Boletin 8907-03) se establece
expresamente la caducidad por falta de uso, este duerme en el Congreso desde el afio 2013.
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consumidores, todo ellos a la luz del articulo 19 bis D de la LPIL, el cual dispone
que el derecho de un titular de un registro marcario para oponerse al uso de la
misma estd condicionado a que el uso hecho por un tercero pueda inducir a
error o confusidn.

En este escenario, si se sostiene que estos ilicitos protegen la propiedad in-
dustrial en la medida que se genere un riesgo de confusion en los consumidores,
afectando la distintividad de la marca, seria complejo sostener la existencia de
un delito en este caso, ya que, si la marca comercial nunca ha sido usada, la
acreditacion del potencial riesgo de confusion sera una valla dificil de sortear. Sin
perjuicio de lo anterior, si se tiene una postura mas formalista respecto del bien
juridico protegido y se suma el hecho de que, como se explicé anteriormente,
en nuestro pais no existe la caducidad por falta de uso, se podria sostener igual-
mente la existencia de una infraccion, siendo relevante considerar otro tipo de
aspectos, como por ejemplo la fama y notoriedad de la marca y el uso concreto
del eventual infractor.

2. HiPOTESIS DE USO DE MARCAS NO INSCRITAS CON EL SIGNO ®

La letra b) del articulo 28 de la LPI sanciona a los sujetos que utilicen una expre-
si6n como marca comercial con el signo ® o m.r. sin tener la marca debidamente
registrada, situacion que desde luego puede producir errores y confusion en los
consumidores.

Si bien podrian presentarse situaciones en las cuales el consumidor por in-
genuidad utilice el signo ® aunque no tenga registrada su marca, se agrega la
expresién maliciosamente a fin de reforzar la existencia de dolo directo®.

A nivel jurisprudencial, practicamente no existen pronunciamientos sobre este
ilicito, destacandose algunas investigaciones en las cuales el Ministerio Publico
ha procedido a formalizar la investigacion en contra del imputado en base a este
delito, procediendo posteriormente a aplicar salidas alternativas™.

34 Respecto del uso de expresiones como “maliciosamente” o “a sabiendas”, otra posibilidad
es interpretar que se trata de una innecesaria alusion al dolo que debe estar presente en
todos los delitos de este tipo, reafirmando el hecho que debe acreditarse, pero sin que eso
implique que el tipo penal solamente admita el dolo directo.

35 A modo meramente ejemplar, es posible mencionar la investigacién de la Fiscalia Local
de Concepcidn, causa RUC 1110038726-5, RIT 11544 — 2011, en la cual se procedio a
formalizar al imputado por el uso en publicidad e Internet de la expresién GEOCAT, con
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Respecto de los elementos subjetivos, nos remitimos a los comentarjge:
realizados respecto de la letra a) del articulo 28 de la LPI. :

3. UsO DE ENVASES DE MANERA INDEBIDA

Por ultimo, la letra ) del articulo 28 sanciona a los que, con fines com
hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, s
derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo qu
balaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relaciona
los que protege la marca.

Esta hipétesis puede ser de bastante utilidad en casos de sujetos que comercig-
lizan productos en envases verdaderos, pero que contienen productos mm_mwmomaoy
situacién de bastante ocurrencia en el mercado de los licores. A contrario sensu, tam-
bién puede ocurrir que productos licitos se comercialicen utilizando envases falsos. = W

A mivel jurisprudencial existen varias condenas por esta infraccién, siendg
pertinente citar a modo meramente referencial un interesante caso de comercia-
lizacién de pilas originales marca DUACELL en envases falsos.

En su parte pertinente, el considerando undécimo del fallo sefiala: “Por otra
parte, en cuanto a la concurrencia de la letra C del articulo 28, el Tribunal ha
arribado a la conviccion que efectivamente las pilas originales, y de menor cali-
dad, han sido dispuestas en embalajes falsos o imitaciones del original con una
intencion clara y precisa, cual es, lograr su comercializacion a mas bajo costo
para los consumidores en perjuicio de los distribuidores autorizados, quienes
adquieren las referidas pilas con sus correspondientes embalajes a mayor costo,
cuestion que claramente constituye una competencia desleal, situacién que no
puede ser desconocida por un distribuidor con casi veinte afios en el rubro, cues-
tion que claramente conlleva un perjuicio no solo pecuniario a los fabricantes
sino que también a un desprestigio de la marca protegida, ya que es claro que al
observarse que el envase del producto que se ha adquirido, hace que el cliente
adquiera el producto sin conocer que este se trata de uno que no esta destinado
a la venta y més atn no se encuentra en condiciones de ser puesto a disposicién
del consumidor final, atendida sus evidentes limitaciones y riesgos™®.

erciales
in ﬁmﬂm\w
e el em-
&Om noﬁ

el signo M.R,, en circunstancias de que dicha expresion no estaba registrada como marca
comercial.

36 Séptimo Juzgado de Garantia de Santiago, RUC 0700714364-2, RIT 118432007, dictado
el 9 de noviembre de 2010.
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falso para tal proposito.

V. PENALIDAD APLICABLE

Todos los delitos previstos en el articulo 28 de la LPI tienen una pena de multa
que va de los 25 a las 100 UTM.

En este punto, es importante tener presente lo dispuesto en el articulo 70
del Codigo Penal, el cual seniala que en la aplicacion de las multas el tribunal
podra recorrer toda la extension en que la ley le permite imponerlas, consultando
para determinar en cada caso su cuantia, no solo las circunstancias atenuantes
y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o facultades del culpable.
Adicionalmente, en casos calificados, de no concurrir agravantes y considerando
las circunstancias anteriores, el juez podra imponer una multa inferior al monto
sefialado en la ley, lo que deberd fundamentar en la sentencia.

Fsta tltima regla es bastante utilizada en los delitos contra la propiedad
intelectual en general, especialmente frente a imputados de escasos recursos
econdmicos y que poseen irreprochable conducta anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, la inmensa mayoria de las investigaciones de este
tipo de delitos finaliza mediante la aplicacion de salidas alternativas.

VI. ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES RELEVANTES*

Finalmente, se estima pertinente referirse brevemente a algunos aspectos proce-
sales particulares en relacion con los delitos marcarios.

37 Respecto de las medidas precautorias, su tratamiento excede la extension del presente tra-
bajo. Para mayores relerencias sobre este tema, ver GRUNEWALDT, Andrés. “Las medidas
precautorias contempladas en la Ley N° 19,039 sobre propiedad industrial y su aplicacion
en el nuevo sistema procesal penal”. Revista Juridica del Ministerio Puiblico N° 35, 2008. Link:
Sé.awswmﬁm“.woﬁ:v:no.nSNm@om:ciozwsmc\?nr?o&%zwﬁmc_m:.sﬁwmwo?am?cmm:na\
revista_juridica_mp_n_35.pdf
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1. NATURALEZA DE 1A ACCION PENAL

Conforme lo dispone en el articulo 54 del Codigo Procesal Penal, los delitog
previstos en la LPI son de accién penal publica, previa instancia particular, |,
que significa que la investigacion solamente puede iniciarse en virtud de ung
denuncia o querella por parte del ofendido por el delito, el cual en este casg se

vincula con el titular de una marca comercial debidamente registrada. ot norma, al estar en presencia de si;
Sobre este punto, en ocasiones los titulares de marcas comerciales no tieney; tura tipica contemplada en el arj
presencia en Chile, siendo representados por licenciatarios, surgiendo la duda de un delito y no una mera falta, Adj
siun licenciatario esta legitimado para accionar en este tipo de delitos, es decir, s s delitos que tinicamente tienen pe
si puede ser considerado como ofendido por el delito. : Por lo demés, el antiguo artic
Sobre el particular, si en el contrato de licencia se establece dentro delasclgu. = los tipos penales de la citada ley,
sulas un mandato para poder representar al titular de la marca, y este es a su ver En este entendido, por regla 2
el licenciante, se estima que la legitimacién estaria suficientemente acreditada. Fn =~ cado, el cual, conforme lo dispon
este caso, mas que el licenciatario, en realidad se trataria de una accion ejercida ; Procesal Penal, se aplicars, adema
por el licenciante y titular de la marca, pero representado por el licenciatario, ples delitos para los cuales el M )
A contrario sensu, si no existe una clausula de este tipo en el contrato de licen- pena que no excediere de presidi
cia, el licenciado debera acreditar que la calidad de licenciando si otorga derechos cual debiera ser la regla genera
suficientes para ser considerado como ofendido por el delito, argumentacion que Esta conclusion ha sido
cobrara mayor fuerza si, por ejemplo, se trata de una licencia exclusiva y el titular fallo del Juzgado de Garant
de la marca no tiene oficinas en nuestro pais. procedimiento, senalando en sup
Por otro lado, en el caso de delitos de accién piiblica previa instancia particular, audiencia de preparacion d =
slempre sera posible realizar los actos urgentes de investigacién o los absoluta- el tribunal resolvi6 que noerap:
mente necesarios para impedir o interrumpir la comisién del delito, conforme lo . se ventilara en un juicio ord
faculta el inciso tercero del articulo 166 del Codigo Procesal Penal. Fsta es una antecedentes de acuerdoa i
herramienta procesal sumamente ttil en caso de flagrancia, situacion que ocurre : la mutacién del procedimicn!
con frecuencia en los delitos marcarios. . templa la norma aludidaper

2. PROCEDIMIENTO APLICABLE 3. Ejercicio DE ACH
i i : hech0s
Los delitos marcarios presentan una pena de multa que va de 25 a 1.000 Unidades : . Muchas veces 105 s
Tributarias Mensuales, surgiendo la duda respecto del procedimiento aplicable, en generan responsab.
especial porque al inicio de la reforma procesal penal algunos jueces de garantia®®
aceptaron la aplicacion de procedimientos monitorios respecto de estos delitos a

38 A modo meramente referencial, es posible citar el fallo del Juzgado de Garantia de Pucén
en causa RUC 0600401111-9, RIT 3973- 2006.
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3 ., ja luz de lo dispuesto en el articulo 392 del Codigo Procesal Penal, el cual dispone

que aplicard el citado procedimiento a la tramitacion de las faltas respecto de las
cuales el fiscal pidiere solo pena de multa. Lo anterior, sumado a lo dispuesto en
el articulo 60 del Codigo Penal, el cual senala que la multa se considera como la
pena inmediatamente inferior a la tltima en todas las escalas graduales.

Sin perjuicio de lo anterior, tal conclusion es una errénea aplicacion de esta
norma, al estar en presencia de simples delitos y no de faltas. En efecto, la estruc-
\ura tipica contemplada en el articulo 28 de la LPI da cuenta de la existencia de
un delito y no una mera falta. Adicionalmente, en el Codigo Penal existen varios
delitos que tnicamente tienen pena de multa®.

Por lo demds, el antiguo articulo 16 de la LPI (hoy derogado), al referirse a
los tipos penales de la citada ley, utilizaba la expresion “delitos”.

En este entendido, por regla general serd aplicable el procedimiento simplifi-
cado, el cual, conforme lo dispone el inciso segundo del articulo 388 del Codigo
procesal Penal, se aplicard, ademas, respecto de los hechos constitutivos de sim-
ples delitos para los cuales el Ministerio Publico requiriere la imposicién de una
pena que no excediere de presidio o reclusién menores en su grado minimo, lo
cual debiera ser la regla general en estos casos.

Esta conclusién ha sido ratificada por nuestros tribunales, pudiendo citar un
fallo del Juzgado de Garantia de Punta Arenas que procedié a la sustitucion del
procedimiento, sefialando en su parte pertinente lo siguiente: “Posteriormente, en
audiencia de preparacion de juicio oral, de fecha doce de abril de dos mil cinco,
el tribunal resolvié que no era procedente que la investigacion del supuesto ilicito
se ventilara en un juicio oral y, como la acusada no admiti6 la tramitacion de los
antecedentes de acuerdo a las normas del procedimiento simplificado, se orden6
la mutacién del procedimiento a simplificado, en atencion a que la pena que con-
templa la norma aludida por el Sr. Fiscal como infringida, solo considera multa™.

X EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES EN EL MARCO DEL PROCESQO PENAL MARCARIO

Muchas veces los hechos que se encuentran sancionados penalmente en la LPI
generan responsabilidades de tipo civil, surgiendo la duda sobre la posible

39 Algunos delitos de este tipo se encuentran, por ejemplo, en el articulo 257 del Cédigo
Penal, el cual tiene una pena de multa que va de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales
(en adelante, UTM); el delito del articulo 276 del mismo Caodigo, con una penade 11 a 20
UTM y 21 a 30 UTM; o el injusto del articulo 281, con una pena de 6a 10 UTM.

40 Juzgado de Garantia de Punta Arenas, causa RUC 0300101446-2, RIT 1309-2003.
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interposicion de acciones civiles en el proceso penal dentro del campg ¢
piedad industrial. En este punto, el inciso segundo del articulo 393 del ¢
Procesal Penal dispone que en el procedimiento simplificado ng Proge:
interposicion de demandas civiles, salvo aquella que tuviere Por objeig =5
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Ministerio Publico solicite una pena superior a la de presidio o re
en su grado minimo, eventualmente se podrian interponer accio
en el caso de que la investigacién finalice con un juicio oral, yaqu
si se acordara la aplicacion de un juicio abreviado, en este escena
posible la interposicion de demandas civiles, conforme lo dis
inciso final del articulo 412 del Cédigo Procesal Penal.
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4. UsO DE LAS EXPRESIONES M.R. 0 ®

en forma visible las palabras ‘Marca Registrada’ o las iniciales ‘M.R.’ o letra ‘R’
dentro de un circulo. La omisién de este requisito no afecta la validez de la Iaice
registrada, pero quienes no cumplan con esta disposicién no podran hacer vale
las acciones penales a que se refiere esta ley”,

Se trata de una condicién de procesabilidad (o procedibilidad) que pe
entregar certeza juridica a los usuarios, castigando al titular de una mare

como marca comercial®!.

#1 Eventualmente se podria considerar como una condicién objetiva de _ucz:&:mmnr.
bargo, estas se fundamentan en hechos sustantivos que afectan a la existencia Sm.ﬁ.md..
delito. Por el contrario, las condiciones de procesabilidad se basan en razones T
procesales, que no afectan al delito en si mismo, ya que presuponen su nobmmﬁmnéywﬁ ¢
mayores antecedentes, ver FARALDO, P 2002-2003. Los delitos de insolvencia ?“En_ S
y de presentacién de datos falsos ante el nuevo derecho concuisal y la reforma peneé
Estudios penales y criminolégicos N°24., p. 300. .
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b quisito que puede ser cumplido comunicando de otra forma la existencia de una

marca comercial registrada. En efecto, el citado articulo 25 no exige que la marca
esté siendo utilizada para ejercer las acciones penales; lo que sefiala es que, en
¢l evento de que se utilice en el comercio, debera incluir alguno de estos signos.

En efecto, es perfectamente posible que el titular no esté utilizando momen-
aneamente la marca, circunstancia que de ninguna manera lo priva del ejercicio
de los derechos que ostenta como titular de una marca inscrita.

Por otro lado, el articulo 29 del reglamento de la LPI dispone en su parte
pertinente que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en
la forma que se ha conferido y para el tipo de establecimiento comercial com-
prendido en el privilegio.

5. SUSPENSION DEL DESPACHO DE MERCADERIAS, LEY N° 19.912

Por ultimo, dentro de los aspectos procesales relevantes vinculados a los delitos
marcarios, resulta importante referirse brevemente al sistema que instauro la Ley
N° 19.912, publicada en el Diario Oficial el 4 de noviembre de 2003, constitu-
yendo uno de los cuerpos juridicos que se han dictado para dar cumplimiento
a los compromisos internacionales contraidos por nuestro pais en funcién del
acuerdo que estableci6 la Organizacion Mundial del Comercio, conocido como
el “Acuerdo de Marraketch” (Marruecos).

En términos generales, esta ley establecié un mecanismo cuyo objeto es evitar
la comercializacién hacia y desde el pais de mercancias que infrinjan las leyes que
protegen la propiedad intelectual en Chile, tanto la Ley N° 17.336 sobre Propiedad
Intelectual y la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, el cual en términos
generales contempla dos procedimientos con efectos temporales, persiguiendo
solo dar un marco juridico cautelar al estado de las mercancias cuestionadas,
hasta cuando se formalice ante la autoridad competente, via demanda o querella,
la pretension de quien se siente afectado.

En primer lugar, el articulo 6 de la ley en comento consagra una accion ju-
dicial en beneficio de los titulares de derechos marcarios, a fin de poder solicitar
por escrito al juez de letras en lo civil competente la suspensién del despacho
de las mercaderias, esto es, la interrupcion de las gestiones, tramites y demas
operaciones que se efectiian ante el Servicio Nacional de Aduanas respecto de las
destinaciones aduaneras, por un breve lapso de tiempo a fin de poder interponer
las acciones respectivas.
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Esta solicitud debe ser presentada ante el juez de letras en lo ciyi] d
en que se encuentre la Aduana ante la cual se hayan realizado las gestio
dientes a manifestar la voluntad de duefio, consignante o consignatarip 5
régimen aduanero que recibiran las mercancias, o bien aquel juez en |
cuyo territorio se encuentre la Aduana en que se presume se pretende
dicha destinacion.
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Conforme al articulo 8 de esta ley, el solicitante debe acreditar Ia H.:c_mmmwm
del derecho que se reclama; la accion que se propone interponer; los antecedenges
que permitan presumir la existencia de la infraccién reclamada; la mmmnzwn&up
detallada de la mercancia; y, por ultimo, indicar en lo posible el lugar en que sp
encuentra la mercancia o el destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cug]
se presentard, el nombre y domicilio del importador, duefio o consignatario, “m.r ,
pais de origen y procedencia, el medio de transporte e identidad del transportista.

Esta medida tiene una duracién de diez dias habiles desde la notificacién 4 la
oficina de la Aduana respectiva, plazo que puede ampliarse por diez dias habiles
mas por motivos fundados, debiendo el solicitante pedir al juez la mantencion
de la medida mientras prepara la demanda o querella respectiva.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presente demanda o querella y se solicite
la mantencién definitiva de la medida, esta queda sin efecto de pleno derecho
y debe procederse al despacho de la mercancia sin mas tramite. En cambio, si
el interesado al interponer la demanda o la querella oportunamente solicita la
mantencién de la suspension, el juez competente la ordenara cuando haya mérito
suficiente para ello.

Por otro lado, la Ley N° 19.912 contempla en su articulo 16 la facultad del
Servicio Nacional de Aduanas para suspender de oficio el despacho de mercaderias
cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercan-
cia con marca registrada falsificada, debiendo informar al titular de los derechos
la eventual infraccion de estos, y efectuar la consecuencial denuncia criminal.

El Servicio de Aduanas, luego del simple examen de la mercancia, podrd
determinar la suspension del despacho cuando a su juicio se infrinjan los dere-
chos senialados, para lo cual no requerira peritajes que establezcan la falsedad dé
una especie, sino solo una decisién fundada, debiendo comunicar al titular del
derecho la eventual infraccién que ha motivado la suspension de despacho para
efectos de la presentacion de una posible demanda o querella.

La suspension de oficio tiene una duracién de diez dfas habiles, luego de 10s
cuales, si no media notificacion de su mantenimiento por el juez respectivo, debe
procederse al despacho de la mercancia.
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Por ultimo, resulta importante sefalar que la medida de suspension del des-
_umn_uo opera también en el caso de mercancias que cuenten con documentos de
destinacion aduanera con sus derechos e impuestos pagados. Vale decir, el pago
de eventuales aranceles o tributos no impide el ejercicio de esta facultad y, por
ende, no convierte a la mercancia infractora en legitima por esa sola circunstan-
cia. Lo mismo respecto de mercaderias que se encuentren en transito, dada la
amplitud del concepto de destinacién aduanera contenido en el Compendio de
Normas Aduanera, el cual lo define como la manifestacion de voluntad del duerio,
consignante o consignatario que indica el régimen aduanero que debe darse a las
mercancias que ingresan o salen del territorio nacional, incluyendo la admisién
remporal, la admision temporal para perfeccionamiento activo, el reingreso, el
transito y la redestinacion.
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