REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

RESOLUCION N° 38/2011
Santiago, veintidés de diciembre de dos mit once.

PROCEDIMIENTO: NO CONTENCIOSC

ROL: NG N 396-11
. SOLICITANTE: RTC S.A
OBJETO: ' Consulta sobre el derecho & imporiar los

producios que indica

1} PARTE EXPOSITIVA:

A. CONSULTADE RTC S.A.

“

i Con fecha 28 de julio de 2011, RTC $.A. formula consulia ante este Tribunal
- solicitando un pronunciamients respecto de su legitimo derscho para impgottar y

comercializar alamas y accesorios para automoviles bajo la marca “MNémesis™

2 Sehala 'la consulianie oue hace mas de un afic ha imporado y
comercializado alarmas y ofros accesorios paia vehiculos marca "Némesis®, 108
gue adquiere a sociedades perienecientes al grupo Global International Corp.
S.A., relasionadas @ la sociedad colombiana Alarmas Némesis Lida., titular de
dicha marca en Colombia v Ecuador, existiendo -en opinién de fa consultante- una
estrecha relacion entre las sociedades de las cuales adquirid productos y el titular
de la marca, '

3 Afimma haber comeicializado productos de maica ‘Némesis” bajo el
conocimiento y conviccién de estar adquiriendo preductos autenticos: que ha
posicionado dicha marca en el mercade local y que resulta relevante determinar

quién es &l creador de la marca Némesis. de modo de establecer si el vinculo
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comercial -establecido entre RTC S A. vy las. smpreses. ya indicadas goza de
legitimidad.

4, Sefiala RTC S A. que existiriz una limitacion a la libre competencia si se
p

- impide que se imponén y distribuyan productos extranjeros de renombre en el

mercado intericr, creando una situacian de shuso y dominancia del mercado, por
lo que solicita un pronunciamiento favorable del Tribunal respecto del legitimo
dereche de RTC S.A para comprar., imporiar y comercializar alarmas para

autornoviles v otros accesorios para vehiculos terrestres bajo la marca "Némesis:

-

3. La consuliante acompania a su presentacion los siguienies antecedentes: (i)
copia de mandato judicial para rspresantar a RTC (i) patentes profesionales de
los apoderados de la cause; (iit) copia del ceriificado de fitulo de abogade de
Fernando Urra, {iv) copia autorizada del Acta de Protosclizacion de Certificados y
Poderes otorgados en el ext?an}em: otorgada ante el Notario Cosme Gomiila, en la
que se encueniran los siguientes documenios: (&) caria certificacion de Nubiz
Gomez Rivera. en la que cerfifica gue don Anfonio Lopez Suarez es el socio
mayorisiz de “Alarmas Némesis Calombia” (b) ceriifficado de¢ existencia y

representscin legal o- Inscripeion de Documentoé de "Alarmas Némesis®, emitido

_por la Cén:la.ra. de Comercio de Bogotd. con fecha 3 dg agosto de 2010; (¢)

Certificado de Registro N°178886 01 N “Némesis’, clase 12, Panama; (d)
Ceriificado de regisiro N° 286338 “Némesis”, para alarmas contra roba para auios
en Colombia, (e} Certificado Asignacion de Numero de Depésito N° 16792
“Némesis Car Security System”. ciase 2, Colombig; (f) Certificado de Registro N
179887 01 N “Némesis®. clase 9. en Panama: (g) Copia de la rasclucién que
concede el registro N° 179837 01 N “Némesis’, clase 8, en Panama; (h) Copia de
la resolucion gue concede e registro N° f?QBSG‘ 91 N “‘Némesis”, clase 12.
Panama; (v} copia simple del Certificado de Regisiro N° 3809-06 “Némesis
(mixta), clase 9, de facha 13 de octubre de 2008, en ‘Ecuador; (vi) copia simpie de!
cerificado de Registro N° 4304846 "Némesis" (mixta), slass 12. de fecha 21 de
abrii de 2007, en China: y. {vii} copia simples del ceriificado de Regisiro N° 4304846
N (mixta), clase 12 de fecha 21 de marzo de 2007, en China;

5] A fojas 34 y con fecha 2 de agosto de 2011. se dic inicio &l procedimiento
del articulo 317 del Decreto Ley N° 211 (DL 211). realizéndose las publicaciones

-J
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~ preceptivas en gl dlano La Terr:era en Ia edjgién del dia 11 de aaoeto ds 2011, v -
o en &l Diario Oficial ! diz 10 de agosto del mismo afio. Se notifico ademas por

oficio a Iz Fiscalia Nacional . Econdmica. al Instituto Nacional de Propiedad

“Intelectual (INAPI), al Servicio "Nacional del ‘Consumidor (QERNAC) y a la

Confederacion de Produccion ¥ Comercio (CPC}
B. INFORME DE LA FISCALIA NACIONAL ECONC’)M!CA

7. A fojas 48 y siguientes, con fecha 2 de septiembre de 2011, iz Fiscalia

Nacional Econdmica aporta antecedenies e indica, en sintesis, qus en

consonancia con los refterados pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la

Libre Competencia v de los organismos entimonopolios antecesores dei mismo,
considera que la consultanite RTC SA. no infrings las nommas de Iz fibre
competencia al importar productos originales de ta marca “Nemesxa ;

8. Precisa asimismo que adscribe al criteric establecido por ef TDLC en
Resolucion N° 26/2008. en el seniido de plantear lz necesidad de contar con
mecanisme alternativo a un proceso judicial gue tenga por objeto la comprobacion
de originalidad de los producios importados por tercercs diferentes z los
distribuidores  oficiales, que genere cerisza respecic de su legltima

C. INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

g A fojas. 43 y siguientes, con fecha 19 de agostc de 2011, & Dirsctor
Nacional del instituto Nacional de la Propiedad Industrial {en adeiante, INAPI)
indica que. de acuérdo al clasificador internacional de Niza. las alarmas para
attomoviles v accesorios para sllos se ericuentran clasificadas e las clases 9 y
12

10.  Informa ademas que, en la base de daios de INAPL se encuentran fas
siguientes solicitudes v registra para iz marca "Némesis™ o que incluyen sl signo
"Némesis” para distinguir alarmas para sutomoéviles vy accesarios para automoviles
de lzs clases § y 120 () Soiicud N® 911.234 *Némesis" {mixa). péra disfinguir
vehiculos en gensral, cuyo solicitante es Inversiones Dasa Group Sociedad
Andnima, (i) Solictud N"911.235 “Némesis’ (mixta}, para distinguir
establecimiento comercial, cuyo solicitante es Inversiones Dasa Group Sociedad

RN
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Anénima;- (iii) Solicitud N* 942.814;, "Dasa’ Némesis® (mixta), para distinguir
aparatos & instrumentos de diversas clasés, cuyo soficitante ss inversiones Dasa
Group Sociedad Andnima; (iv) SoiicﬁU'd‘Nf’%Z.B’iB "Dasa Némesis” (mixta), para
distingurr ‘vehiculos én géneral” ciyo soficitants' &s inversiones Dasa Group
‘Sociedad Anénima. (v} Registro N° 837.944 “Némesis Car Security Systsm”
(mixta). para distinguir aperatos e instrumentos. cuyo fitular es Inversiones Dasa
Group Sociedad Andnima, (_'\ﬁ) S?ﬁc_itud I;d‘ 935202 “Némesis” {palabra) para
distinguir alarmas para autos, sistemas. radios v equi-p'os‘ glectronicos clase &
cuyo solicitanie es Automotores Gildemeister S.A |

internacional de los derechos de propigdad intelectual. posibiliiando las
importacionas paralelas. citando al efecto el articulo 19 bis E de ia Ley N° 19 039.
sobre Propiedad Industrial; o

0. INFORME DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR (SERNAC).

12. A fojas 54 v siguientas, con fecha 2 de septiembre de 2011, el SERNAC aporta
antecedentes sefialando que es necesaric que la consuliante cumple con las

normas de la Ley de Proteccién al Consumider en mateda de informacion

- ~publicidad y segufidad, para evitar confusidn’ e ios consumidores, y. qi& para los

efectos sefialados. RTC S.A debe cumplir los requisitos de ios articulos 45y 46
de la Ley antes citada, en cuanto a incorporar manuaies en idicma espafiol y en
caso de percatarse de existencia de peligros o riesgos. ponerios en conocimiento
de {a autoridad competerits:

13.  indica. 2 modo de conclusién, gue siempre que se permita la entrada de
nuevos competidores, que no se impida gque ciros importen la misma marca, que
se cumgla con los requisitos de saguridad y que se entregue informagion veraz:
entonces, vy de ser aceptada la solicitud por el TDLC. elia no significaria un

potencial riesgo para ef biensstar de los consuimidores;
E. AUDIENCIA PUBLICA,

14 Afojas 63 se acompaiio la pubiicacion en el Diario Oficial -edicion del 1 de
diciembre de 2011- de la citacion a la audiasncia plblica prevista en €l articulo 31.
namero 2 del Decreto Ley N° 211;

"4t1.  Mehcions ademas que nuestro derscho consagra &l agotamiento
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15.  Afojas 83 rofa ceriificado de la Refatora de la causz que deja constancia de
haberse realizado le audiencia, en la que intervino el apoderado de Iz consultante,
guedando la causa en sstado de acusrdo:.

I} PARTE EXPOSITIVA:

18. La sociedad RTC S.A. formule consulia ante este Tribunal soliciiando un

- pronunciamiento respecto de su legitimo derecho para importar y comercializar

alarmas y accesorios para automoviles bajo la marca Némesis indicando que

" hace mas de un afic ha importade v comercializado alarmas y ofros accesorios
J
. para vehiculos de dicha marca, los que adguiers a socisdades pertenecienies al

grupo Global International Corp. S.A. relacionadas a lg sociedad colombians
ALARMAS Némesis LTDA, titular de lz marca en cuesiidn en Colombiay Ecuador; -

17 Que una rsiterada jurisprudeﬁcia de este Tribunal v de sus antecesores, la
H. Comisién Resclutiva y las Comisiones Preventivas, creadas per el Decrato Ley
N°® 211, ha conciuido gue &l registro de una determinada marca comercial en Chile,
si bien protege al titular de cualguier intenio de utilizar ilegitimaments, por

- teroeros, el respactive signo digfintive, no lo facuita para impedir qus esos terceros ..

importen y comercialicen en ¢l pafs producios originales de la misma marca; .

18.  El criteric sefialado precedentemente. establecido en diversos Dictameness
y Resolusionss de dichas Comisicnes, asi como en Iz Ssntencia N° 30 y en las
Resoluciones N° 5 y 21 de este Tribunal, es plenamente aplicable en el caso de

autos. atendides los términos de la consuita:

1¢.  Por otra pare, e articulo 19 bis € de fa Ley de Propiedad Indusirial.
incorporado por la Lay N° 19.996. de 2005, establece que "£f derecho gue confiere
&l regisiro de le marca no faculta a su tifular para prohibir a terceros el uso de la
misra respecto de producios legitimamente comercializados en cualguier pals

con gsa marca por dicho fitular o con su consentimiento expreso’:

20.  La jurisprudencia reiterada de los organismos de |2 compaiencia y de esie

Tribunal, ya citada. ha establecido que pueden importarse legitimamente en forma
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dlrecta productas aluténticos y onamalns auh ﬁuando las corresponmemes marcas
estén registradas en Chxle por tcmcros ' '

21, Lo anierior no es obxce para qu= cl utuiar o licencietario de una marca
pueda velar por los derechos que iz misma le otorga. pudiendo sjercer las
respectivas acciones marcarias, civiles o hé_ri‘ales: st gl tercero imporiador ha
traido al pais productos ilegitimamente comercializados o falsos pues, de exisiir
alguna infraccion, ésta serd de naturaleza penhal, civit, comesrcal o marcana, ¥ no
de aquelias a las que se refiere el Decreio Ley N° 211, Estoen ningén caso debe
entenderse que habilita a dicho titular pars ulilizar una marca registrada como

"barrers a la entrada de legitimos competidores, con i objete de alcanzar.

mantener o incrementar una posicién dominante, circunsiancia que constituviria
una conducta anticompetitiva, tal como ha sido establecido &n la Sentencia N° 82

de este Tribunal, enire ofras;

22, Que, con ocasion de esta consulia, asi como de oiras causas similares que
ha conocido esta Magisiratura, se ha podido observer la necesidad de contar con
un mecanismo. alternativo & un proceso judicial. para comprobar &l caracter
original de los productos importados por terceros diferentes de los distribuidores

comercializacion en el pais. Esto contribuiria a incrementar los niveles de
competencia, transparencia e informacion en los mercados nacionales. Lo anterior
haria aconssjable la dictacion de normas que faciliten la ceriificacidn de la
originalided de los productos importados. en especial en gl caso de marcas

registtadas en Chile por terceros distintos al importador:

Por lo expuesto v lo preceptuado en los articulos 1. 2, 18 numero 2, 31y 32 del

Decreto Ley N° 211, y resolviendo & la consulta de fojas 11

SE DECLARA que RTC SA no infringe las normas de fibre competencia al
importar ¥ comercializar alarmas y accesorics para automdviles beje la marca
Mémesis. en la medida que dichos productos sean originales y legitimamente

comercializados y adquiridos por la consuliante en cualquier pais.

Nofifiquese y archivese en su oporiunidad. Transcribase el Sr Ministro de
Econiomia, Fomento y Recenstruccidn y al Sr Fiscal Nacional Econdmico

&
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Pronunciada por los Ministros St Toméas Menchaca Olivares. Presidente, Sra
Andreg Butelmann Peisajoif, Sr Radoslay Depolo Razmilic. Sr. Julio Psfia Torres
y Sr. Javier Velozo Alcaide Autorizada por el Secretario Abogade Sr Algjandro .

Domic Seguich




Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP)

REF.: Nota C. 8343 .

t

Respuesta a solicitud de Informacién (con anexo):

)

iy

s

Exﬁpcnones v llm;racmneg aos derechos confendos Dor las Datentes Sobre el
'partlcular el Instituto Nacional de Propiedad ‘Industrial dé Chilé (INAPI) sefiala
gue no estima pertlnente realizar modificacién alguna a la informacién contenida

" en el sitio web http://www.wipo.int/scp/es/exceptions por cuanto ne' se han

introducido modificaciones en la legislacién nacional sobre la materia.

En relacién con el punto “ii) agotamiento de derechos” INAPI manifiesta no tener-
conocimiento de alguna resolucién o sentencia que haya recaido ‘en el-tema del
agotamiento de derechos en materia de patentes. Sin embargo, manifiesta que
su entendimiento es que el mismo criterio seguido en materia de marcas
(seguido en la resolucién N° 38 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
adjunta) debiese ser aplicado en conformidad con lo sefialado por el articulo 19
bis E de la Ley N° 19039 sobre Propiedad Industrial, norma que consagra el
agotamiento internacional de lgs derechos en materia de propiedad industrial.

Finalmente, en relacion con los puntos V) gctos realizados para obténer la
aprobacién reglamentaria de autoridades,” “iij) concesién - de licencias
obligatorias y explotacién por el gobierno” y “iv) utilizacién por los agricultores
y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas” INAPI sefiala no tener
conocimiento sobre casos en los que se haya hecho aplicacién de estas
excepciones.

Transferencia de Tecnologia: En relacidn con este punto, INAPI destaca la
herramienta “INAPI Proyecta” en donde se dan cuenta de algunos casos de éxito
relacionados con transferencia de tecnologfa y patentes los cuales pueden ser
consultados en el siguiente enlace httD [/www.inapiproyecta.cl/609/w3-
propertyvalue-2473.html.
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