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Sentencia de Corte Suprema respecto a las cartas de advertencia

El 28 de septiembre de 2018 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancioné a la empresa
chilena Trefimet S.A. por el ejercicio de actos de competencia desleal en contra del Sr. Oscar Morales
con el fin de lograr, preservar o aumentar una posicién dominante en el mercado de lanzas térmicas, un
producto utilizado principalmente en las refinerias de la industria minera. Trefimet fabrica lanzas
térmicas y es titular de dos patentes sobre las mismas. El Sr. Morales trabajé para Trefimet, pero dejo la
empresa y obtuvo su propia patente para un tipo de lanzas térmicas que comenzd a vender poco
después. Posteriormente y en el contexto de las licitaciones publicas de estos productos, Trefimet envié
cartas a los posibles compradores afirmando que las lanzas térmicas del Sr. Morales infringian sus
patentes, y advirtiendo sobre las posibles responsabilidades asociadas a la compra y uso de estos
productos. En las cartas también se aclaré que la patente del Sr. Morales no lo eximia de infraccidn, ya
que ella sélo le proporcionaba un derecho a excluir a otros, no necesariamente un derecho a practicar su
invencidn.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogiod los argumentos del Sr. Morales y concluyd que las
cartas de Trefimet a los posibles compradores constituian actos de competencia desleal ya que su
patente lo premunia de un derecho afirmativo a practicar su invencién y ademas porque no se habia
demostrado que sus lanzas infringieran las patentes de Trefimet. En consecuencia, las afirmaciones de
las cartas eran falsas y habian sido utilizadas para obtener, preservar o aumentar una posicidn
dominante en el mercado de las lanzas térmicas, violentando la Ley de Libre Competencia.

Trefimet recurrié ante la Corte Suprema, que el 8 de junio de este afio aceptd el recurso de reclamacién
presentado y revocd la sentencia. En el fallo se establecid que el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia habia cometido un error al atribuir a las cartas de advertencia enviadas por Trefinet una
connotacion de competencia desleal, ya que la ley no prohibe las comunicaciones entre vendedores y
compradores, ni la posibilidad de informar sobre el posible ejercicio de acciones judiciales, que incluso
pueden servir el deseable propdsito de resolver conflictos extrajudicialmente.

Lo que es mds importante, la Corte Suprema también establecié que, al juzgar la supuesta connotacion
de competencia desleal de una carta de advertencia, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
debe atenerse a los hechos y no puede extender su andlisis para incluir la evaluacién de cuestiones
juridicas de propiedad intelectual, como la concurrencia de una infraccion o la naturaleza de los
derechos de patente, ya que estas cuestiones son competencia de los tribunales de propiedad industrial.

Este fallo debiera ser bien recibido por los titulares de propiedad industrial, ya que los precedentes de la
Corte Suprema, aunque no sean vinculantes para otros casos, tienen un peso especial y tienden a ser
respetados por los tribunales inferiores.
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Decision relevante en materia de marcas comerciales

El 24 de junio de 2020 el Tribunal de Propiedad Industrial revocd la decisién de primera
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instancia que acepta a registro la marca CHAMPINONES para clases 29 y 31, rechazando
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la demanda de oposicidon de Union Des Associations Europeennes de Football (UEFA), en
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virtud de su reconocida marca o registrada en Chile para las clases 4, 9, 12, 16, 25,
CHAMPIONS
28, 29, 32, 36, 38,40y 41. LEAGUE

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazd inicialmente la demanda de oposicién por
considerar que existian diferencias conceptuales entre ambas marcas, y aun cuando la disposicion de
los elementos graficos y denominativos presentes en las etiquetas era similar, consideré que presentan
diferencias determinantes para desvirtuar tales semejanzas, por lo tanto, las marcas contaban como
conjunto con una fisonomia e identidad propia, que en palabras de INAPI, las hacian distinguibles para
los consumidores.

El Tribunal de Propiedad Industrial revocé la decision del INAPI, fallando que entre
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existen similitudes tanto graficas como fonéticas determinantes que impiden una pacifica coexistencia
en el mercado. Esto debido a las evidentes similitudes entre las expresiones CHAMPINONES vy
CHAMPIONS, entre los elementos figurativos que contienen figuras circulares similares a un balén de
futbol y entre la disposicidn y distribucidn de sus componentes en sus etiquetas.
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El tribunal finaliza reconociendo la fama de la marca oponente, por lo tanto, la aceptacién de la marca
solicitada producird las confusiones, errores o engafios que la Ley de Propiedad Industrial pretende
precaver.

Cambio de Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL

Hace unos dias NIC Chile informd modificaciones a la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio .CL. Dicha modificacidon busca otorgarle mayores facultades a NIC
Chile para hacer frente al reciente incremento de casos de phishing y otras practicas abusivas que
afectan a usuarios de diversos servicios tanto publicos como privados.

Con esta modificacion, NIC Chile tendra la facultad de desactivar o suspender un dominio cuando esta
en presencia de un “abuso de DNS (Domain Name System)”. Se entiende por “abuso de DNS” toda
actividad intencionalmente engafiosa en la operacién del dominio (phishing, malware, botnets, etc.)
y/o cualquier abuso de los mecanismos de inscripcion de nombres de dominio. Por el momento la
nueva medida de desactivacion o suspensidn del dominio sigue siendo nueva, por lo que aln no existen
criterios muy definidos respecto a su funcionamiento.

Cabe destacar que esta medida se suma a los otros mecanismos de proteccién ya aplicados por NIC
Chile que consisten en:

1. Revocacion ante NIC Chile — Procedimiento arbitral

Consiste en solicitar el traspaso del nombre de dominio fundamentando tener un interés preferente
sobre el dominio (accién de revocacién temprana).

En caso de haber transcurrido mas de 30 dias desde la inscripcidn del nombre de dominio, se puede
proceder tan solo en el caso de que exista un registro/uso abusivo del dominio (accién de revocacion
tardia).

2. Verificacidn de los datos del titular bajo apercibimiento de su desactivacion y eliminacion

En los casos en que los datos del titular del nombre de dominio son incompletos o inexactos, NIC Chile,
de oficio o a peticidn de parte, podra requerir al titular que rectifigue la informacién, bajo
apercibimiento de ser eliminado el nombre de dominio si no se responde en un plazo de 5 dias.

3. Reportar el abuso de dominios

En los casos en que los dominios han sido registrados por medio de agentes registradores, NIC Chile
reporta los abusos a través de sus formularios para la adopcion de las acciones que correspondan. A su
vez, también reporta estos abusos al “hosting” para que tomen las acciones que correspondan en caso
de la violacion de sus términos y condiciones.
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Las medidas correspondientes a los numerales 2 y 3 pueden ser presentadas en conjunto a la medida del
numero 1, sin embargo, son medidas que pueden tener resultados favorables antes de tener que
proceder con la etapa de arbitraje de una revocacion.

Participacién Ciudadana para la Politica Nacional de Inteligencia Artificial del MinCiencia

El Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacién de Chile (en adelante MinCiencia) ha
organizado un plan de participacidn ciudadana para recoger la visidén, percepciones, opiniones e
inquietudes de las personas sobre el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en Chile, de manera
que sirvan como una fuente de informacion para la elaboraciéon del documento base de la Politica
Nacional de Inteligencia Artificial.

Esta politica sera redactada por un comité de expertos y contendra los lineamientos estratégicos que
debe seguir el pais en materia de IA durante los préximos 10 afos. Tendra por objeto empoderar a las
personas en el uso y desarrollo de herramientas de IA y participar en el debate sobre sus consecuencias
legales, éticas, sociales y econdmicas.

Los ejes que abordara la Politica Nacional de IA son los siguientes:

a) Factores habilitantes, que son aquellos elementos necesarios para el desarrollo de la IA. Por
ejemplo, datos, capital humano e infraestructura tecnoldgica.

b) Desarrollo de IA y sus aplicaciones, que son los elementos propios de la investigacion basica y
aplicada en IAy el desarrollo y demanda de soluciones.

c) Etica, aspectos regulatorios e impactos sociales y econémicos de la IA, que considera los desafios en
materia de medio ambiente, trabajo, brechas de género, justicia, democracia, entre otros.

El llamado publico del MinCiencia invita a participar a personas naturales y juridicas, nacionales y
extranjeras a través de mesas de trabajo digitales para discutir uno o mas de los ejes que abordard la
politica. El proceso cierra el 30 de agosto en curso.

Nuestra firma ha sido invitada por el MinCiencia a participar en este proceso, cuyo resultado serd la
presentacién de un documento de opinidén acerca de las restricciones normativas sobre datos impuestas
principalmente por los derechos de autor y la proteccidon de datos personales, para el entrenamiento de
modelos que aplican IA.
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Proyecto de ley que introduce medida temporal que permite la depreciacion de activos intangibles.

El 25 de junio ingresd a la Cdmara de Diputados el proyecto de ley que establece medidas tributarias que
forman parte del plan de emergencia para la reactivacién econdmica y del empleo. Entre varias medidas
fiscales, dicho proyecto contemplaba la posibilidad de deducir la depreciacion de ciertos activos
intangibles en el mismo afio en que fueran adquiridos.

En términos generales la norma propuesta otorga la posibilidad para que aquellos contribuyentes del
impuesto de primera categoria, que declaran en base a renta efectiva, que adquieran activos intangibles
entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 puedan depreciarlos de manera instantanea e
integra en el mismo ejercicio en que sean adquiridos.

Para poder ejercer esta opcidn es necesario que los activos intangibles (1) estén destinados al interés,
desarrollo o mantencién de la empresa o negocio y (2) que se encuentren entre los activos intangibles
susceptibles de acogerse al régimen, estos son:

a) Los derechos de propiedad industrial protegidos conforme a la ley N° 19.039;
b) Los derechos de propiedad intelectual protegidos conforme a la ley N° 17.336; y
c) Una nueva variedad vegetal protegida conforme a la ley N° 19.342.

Adicionalmente y para poder fiscalizar el uso del beneficio, los organismos ante los cuales se registran
los bienes intangibles sefialados deberan informar al Sl los bienes que sean inscritos o transferidos
durante la vigencia del beneficio.

Cabe sefalar también que el Sll deberd emitir las instrucciones pertinentes para acreditar los
desembolsos que dan origen a este beneficio.

Si bien esta modificacién en particular no fue aprobada por la Cdmara de Diputados, el Ejecutivo volvid a
introducirla para su evaluacién en la Comisién de Hacienda de la Cdmara del Senado. No obstante, luego
de la discusién en la sala de la Cdmara del Senado, el proyecto en su totalidad fue rechazado.

Producto de lo anterior, se formard una comisidn mixta con miembros de ambas camaras para intentar
conciliar las posiciones y llegar a un acuerdo. En caso de que se logre aunar posiciones, el proyecto
modificado debera ser nuevamente revisado y votado en ambas Cadmaras.
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