a!“-”‘%ION RESOLUTIVA
SCRETO LEY N° 211, de 1973
"LEY  ANTIMONOPOLIOS
USTINAS N° 8533, PISO 12°

RESOLUCION N° 242 /

Santiage, dos de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.

VIsTOS:

i El senor Fiscal Nacional Econémico ha reqguerido a es

ta ComisiOn que instruyva proceso en contra de la so-

ciedad Nipo Chilena S.A., en adelante
te en Chile de Uvas Quality Packaging

QUALITY, representada a su vez por su

NIPO CHILERA, representan
Inc,, en adelante UVAS

gerente don Herxrn&n Rosse-

lot Solo de Zaldivar v en contra de este Giltimo, ambos domici-

liado en Avenida Bulnes N° 98, para que declare gue la conducta

reprochada a la sociedad NIPO CHILENA, que ha impedido la 1fci

ta y libre comercializaci6n en Chile de un dispositivo preserva

dor de frutas, especialmente uvas, congistente en generadores de

anhidrido sulfurosoe en dos etapas, fabricado en Chile, es contra

ria a la libre competencia ¥ se sancicne a la scciedad NIPO CHILE

NA con multa ascendente a 10.000 Unidades Tributarias v a su re-

bresentante legal, con multa de 1.000

actuacidn personal como administrador

2.- El requerimiento del sefior
ta en las denunciags de lag

cos ¥y Allmenticios Limitada, OSKU, en

Unidades Tributarias por su

de la sociedad denunciada.

Fiscal Nacional se fundamen
sociedades "Prcductos Quimi

adelante "QSKU", representa

da por los sefores Fernando Ostornol Almarza Y Ricardo Paganelli

Federighi, que rola a fs. 1 de autos,

de 28 de Noviembre de 1983,

y de "Quimica y Metalurgia Limitada C.P.A., Quimetal™, en adelan

te "QUIMETALY, representada por Hans Hanke A. gque rola a fsg. 139

de autos, de 21 de Diciembre del mismo ano, ambos fabricantes de

los generadores mencionados ¥ en la documentacidn relativa a la

investigacién que practicd con motivo de las denuncias referidas.

2.1, La empresa chilena OSKU sostiene en su denuncia
que ha logrado desarrollar un generador de anhi
dridoe sulfuroso en dos etapas, una rdpida vy otra lenta, de compor

tamignto y calidad idénticos a los de un generador extranjero, que

estaba protegido en Chile por la patente de invencidn N° 23.114,

que vencio el 22 de Noviembre de 1983 y gque, a la fecha de la de

e et




nuncia, estaba protegido en los Estados Unidos de Norteamérica
por la patente de invencidn N© 3409444, llamada "Gentry”, de pPro
pledad de "UVAS QUALITY PACKAGING ", sociedad de los Estados Uni
dos de Norteamérica, que correqponde a la patente chilena N®
23114, o ..

OSKU proyectd una industria con insumos nacio
nales, mediante una planta fabricada en Alemania Federal, vy obtu
Vo un generador nacional, de marca OSKU- -VID, que mostrd excelen
tes resultados al ser probado en forma experimental en ila eXpor
btacldn de uva chilena en la temporada pasada (1983), aprobindo-
se por ello, un crédito BID a través de la Corporacidn de Fomen
to de la Produccidn, para su fabricacidn industrial en Chile, una
vez gque el invento protegido por la patente chilena N2 23114 fue

de dominio pGblico, esto €S, a partir del 23 de Noviembre de 1983.

La denunciante OSKU sefala gque, frente a esta
situacion, el fabricante del generador extranjero, UVAS QUALITY,
inlcid una campaha para evitar la comercializacién de fos genera
Jdures nacicnales, llegando a amenazar a los exportadores chile-
nos, usuarios del producto nacional, con la destruccidn de la

Lruta,

Para probar sus dichos, OSKU acompand copia
dooun télex enviado por NIPO CHILENA S.A.C. a los exportadores
chilencs v hace presente gque las ventas de generadores naciona
Les han guedado absolutamente blogueadas, con el consiguiente da
nO para su industria, razones por las cuales ha debido iniciar
Utur campana pava desmentir las falsas amenazas, consultando a di
VeLls0s o organisnes norteamericanos Yy a abogados chilenos vy nortea

merleanos cuyvos informes adjunta, también a la denuncia.

Agrega OSKU que la existencia de este blogueo
Impnesto artificialmente, ha traido COomG consecuencia precios ex
vesivamente altos para el producto, perjudicando al exportador
chileno, que con el generador chileno OS5KU~-vid, de valor notoria
fente inferior y con una gestidn de compra agil y directa, se be
neficia, pues evita ocupar lineas de crédito y realizar trémites
dooamportacidn vy correr el riesgo de carecer de la mercaderia
cuando realmente la requiera.

]
Por Gltimo, expresa la denunciante, se benefi

Ciaoel pals, pues la fabricacidn del generador nacional permite




el ahorro de 5 millones de ddlares en divisas, adem&s, del efecto

multiplicador que implica utilizar la industria nacional, generando
trabajo y demanda de insumos hécionaleg Y que la actitud de los em
presarios norteamericanos fabricantes del generador extranjero UVAS

CUALITY, es desleal v atenta contra Ja libre competencia en Chile.

(%)
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El télex que motivd la denuiicia, cuya versidén oficial segln
NIPO CHILENA, rola a fs.WBO, CXpresa en su encaberzamiento
que la "siguicnte informacidn acerca de patentes de generadores de
anhidrido sulfuroso es comunicada a ustedes luego de sostener una
conferencia con el sehor Idward Macker, abogado de Patentes de la
Universidad de California Y con el senor Paul Lempio, abogado nortea
mericano de patentes que representa a UVAS QUALITY PACKAGING. EI1
senor Lempio es un experto en la patente de generadores ¥ en otras
patentes gue cubren la generaci®dn de anhidrido sulfuroso en cajas
que contlienen uvas, puesto que &1 ha tramitado y negociado Licencias
v Patentes para Fibreboard Corp., relacionadas con inventos para ge

nerar anhidride sulfuroso, desde el ‘afo l9s8. "

Ll télex de que se trata sefala que es posible establecer,

coen absoluta seguridad:

a) Qdue la patente chilena N2 23114, de 1la Univer

sidad de California, es una traduccidn direc-

ta de la Patente de Estados Unidos de Norteam&rica N2 3409444 Y gue
ambas proporcionan la misma proteccidn a UVAS QUALITY PACKAGTING Y

que o la Oltima es valida hasta Noviembre de 1985;

) Que la Universidad de California actuarg& en
forma enérgica e inmediata contra cualquiera

intraccidn motivada por la importacitn de uvas a Norteamérica en
fue se utilice un  sistema dual de generacidn de anhidrido sul
furoso, Agrega  textualmente que "esta accidn legal puede
aloanzar  hasta  la  requisicidn e inmediata destruccidn de la
Iruta  en el puerto  de entrada, ademis de entablar ~demanda
ceviminal  contra los  infractores  de la  patente” {N®& 3 del

Lotex);
%




<) Que "La patente de la Universidad de Califor
nia es aplicable aun cuando el producto competidor no sea idén-
tico al generador fabricédo por UVAS QUALITY PACKAGING."(N®° 5
del t&lex}: ' ~

d) Que la patente chilena N° 26384 corresponde a
la etapa répida de la generacifin de anhfdrido sulfuroso, patenta
da en Chile, y "nuestro abogado de Patentes en Chile actuari de
inmediato si el generador sudafricano ha sido fabricado usando
el procedimiento patentado por UVAS QUALITY PACKAGING y correspon
de a una copia directa. Esta patente chilena es efectiva hasta
Agosto de 1986 y proporciona proteccién de patente a la lé&mina
de accilfn répida (coated) va sea que se utilice sola, como genera
dor de accidn répida o como una parte del generador combinado™

(en dos etapas, una lenta y otra rédpida) . (N° 9 del té&lex);

e) Ls de suma importancia para los exportadores
chilenos de uvas, estar en conocimiento de gue si liéga a Nortea
mérica un generador de anhfdrido sulfurosc no registrado, en el
acte he Foavironmental Protection Agency USA-EPA réquisarﬁ y des
truird la fruta en gue se ha utilizado tal sistema. (N° 11 del

télew);

£) (ue UVAS QUALITY PACKAGING y sus representan-—
tes legales estan permanentemente chequeando la llegada de fruta
a fin de detectar infracciones a la Ley de Patentes y cualquiera
tlegada de algGn fungicida no registrado serd comunicada de inme
diato a la B.P.A., para que ésta actfe directamente. {(N° 12 del

télex) .

gl Que se recomienda, insistentemente, avisar
a los compradores (exportadores chilenos de uvas} los riesgos de
perder su fruta en el puerto de llegada v que las copias no tra-

bajan tan bien como el original.

La Fiscalfa Nacional Fconfmica realizd diversas diligen

[t
|

clas para investigar los hechos denunciados, entre ellas,
dirigit ol oficio N° 940, de 7 de Diciembre de 1983, al senor Di-
rector Goneral de Relaciones Feondmicas Internacionaies, con el
objote de estableocer si es efectivo gque las uvas exportadas desde

(bodispositivo prescrvador de frutas referido, de fabri

PR .
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cacitn chilena, pudieran ser destruidas, Ya sea como consecuencia

de una accién derivada de la propiedad de la patente, o bien cComo

sanclon impuesta por la United States Environmental Protection

Agency, por no estar L@glstrado el dispositive liberador de anhi
Qrido sulfuroso (fs. 45). 1,3 rcupueeta réla a fs, 89 de autos e
informa acerca del alcance de la ley norteamericana de propiedad :

industrial, al tenor de logs hechos denunciados.

Tamwbién se envié una carta al sefior Craig W. Conrath,

subjefe de la Seccidn de Comercio Exterior, Departamento Antimono i

polio, del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de Nbrtea

mérica, y la respuesta rola a fs. 531 de autos Y su traduccidn

oficial, a fs. 527.

5S¢ citdh a declarar a don Herndn Rosselot Solo de Zaldi
var, dgerente de la firma NIPO CHILENA, representante en Chile de
UVAS QUALITY: v se solicitd al Departamento de Propiedad Industrial
las copias autorizadas de 1a resolucibn y del pliego de ,reivindica
viones de las Patentes ge Invencidtn chilenas N%sg 23114 Y 26384, con
codidas a los sefores Joe p. Gentry vy Klayton E. Nelson, transfe
vidas a The Regents od The University of California, de los Esta
dos Unidos de Norteamérica, v a la firma Fibreboard Corporation
del misno pais, ¥y & la sociedad Uvasg QUALITY PACKAGING INC., de los

stados Unidos de Norteamérica, respectivamente.

[l

- La declaraci®n del sefor Hernén Rosselot Solo de Zaldi
var rola de £s.82 a 85 de autos. EL declarante reconoce
haber enviado a sus clientes el télex que origind el proceso, con
la exclusiva intencién de beéner eon conocimiento de los exportado
res chilenos de uvas, diversas circunstancias que podrian repre
sentar problemas para la internacién en los Estados Unidog de Nor
teamérica, de partidas de uvas que, por ignorancia de aspectos
tmpoartantes de las patentes de invencitn en dicho pais, sobre gene
radores de anhidrido sulfuroso, pudieran infringir dichas patentes
Yoouvdasionar graves periuicios a los exportadores chilenos, expli
candoles gque, por ecstar vigente en Estados Unidos de Norteam&rica
Lo patonte N= 34049444, los generadores de anhidrido sul furoso de
nlrﬂs procedencias no podrian Llegar a dicho pais acompanando par
plas Jde uvas exportadas. Bl sefor Rosselot hizo presente gue el
télex veferido se recibid cuande ya estaban vendidos los generado
Cussopues ol periodo de auge comercial es el mes de Julio vy, en
cotgocuencia, la difusidn del télex no tuvo incidencia en las
ventas de generadores chilenos Y no produjo perjuicio a las
Pirmas chilenas, Asimismo, declard gue hubo exportadores chi

cones de uvas que importador generaderes de anhidrido sulfuro-




50 de tercercs paises, como Ttalia vy Sudafrica, lo que prueba

‘que no hubo presifén de SU parte para gue log exportadores de

uva chilenos compraran productos de su representada,
Preguntado qua alcance tenia el télex aludido, en 1a

Parte que se refiere g la patente chilena N2 26384, actualmente

im

vigente, pere referida a otro invento, contests que en realidad
dicha patente estaba relacionada con el invento que protegia la
bPatente de invencisn chilena ne 23114, vencida el 23 de Noviem
bre de 1983, pues 5¢ trata de un reévestimiento especial de una

caja que desprende anhidrido sulfuroso en Fforma rapida,

Preguntado tespecto del Registro de California

N% 50929-50001 AA de UVAS QUALITY PACKAGING, & gue se refiere

el punto 13 del télex mencicnade, en relacidn con 1a recomenda
cidn del Ne 14 del mismo, en el sentido de advertir a los clieg
tes del riesgo de perder la fruta en el puerto de recepcidn,en
el caso gue un generador de anhidrido sulfuroso careclera de

la inscripeci6n cerrespondiente, gn clircunstancias que la Envi~
roenmental Protection Agency manifestd que no se requerfa tal
registro, respondid que en California sze Necesita v que el télexw

Se refiere g61o g California.

B2 declarante, senor Rosselot, acompand al proceso di
Versas copias de documentos Y entre ellos el oficio conductor
del télex referido (fs. 79), enviado pPor el sefior Geornge Ben

son a la firma NIPD CHILENA, representante en Chile de Uvag

N

QUALITY, de fecha 28 de Septiembre de 1983, en 1a Versidn caste

Llarna, enviada a los exXportadores chilenos (fs, 80 a 81).

6. - Los representantes de O5KU, en conocimiento de la decla
racitdn efectuada en autos por el sefior Hern&n Rosselot,
de fs. B2, expusieron gque el télex gue obra en autos es parte
fundamental de una estrategia que tiende a impedir el consumo
de generadores de anhidrido sulfurosg nacionales; que en sug de
claracion el senor Rosselot dice que la Agencia de Jque se trata
sOlo ticne competencia en el Estade de California, contradicien
do 1o gue expresa el télex; que evidentemente no ge trata de
inadvertencia, sino de una deliberada equivocacidn para ame -
drentar a Jos exportadores, toda vez que el noventa por ciento
%
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de la fruta que Chile exporta a los Estados Unidos, se consume
fuera del Estado de California. -

4

Agregan que el punLo 9 del télex referido oculta el ven

} : 4
Cimlento de la patente chilena N& 23114 utilizando. el vencimien :

to de la patente de invencién chilena N2 26384 que acaecerd en
1966, con el objeto de confundir a los sefores exportadores chile
Ros en su decisibn de compra, pues esta (iltima no corresponde al
generador referido, Ya que la patente chilena N° 26384 protege

una caja para contener uvas, de cartdn, con un revestimiento

que permite la liberacidn de gas rapidamente. Asimismo, senalan
que el télex fue entregado y distribuido a los exportadores el

28 de Septiembre de 1983, en el periodo de mis ventas, e insisten
en los graves perjuicios causados a los fabricantes chilencs de

dispositivos generadores de anhidrido sulfuroso,

7= El reguerimiento del senor Fiscal analiza los antece-
dentes de la denuncia, y expresa que con dlChO t&lex
queda demostrado que la firma UVAS QUALITY PACKAGING ejercid una
presidn ilegitima sobre los exportadores chilenos, usuarios de
los dispositivos generadores de anhidrido sulfuroso, con el ob
jeto de que no compraran los de Ffabricacidn chilena, al amenazar
los con querellas criminales en su contra por la infraccién de
la ley de patentes de invencidn norteamericana, las gue incluso
prodrian significar la confiscacidn y destruccibn de la fruta ex .
portada a los Estados Unidos, en 01rcunstanczas que la ley nor
teamericana no contenpla accidn criminal, ni embargo, ni destruc
cidn de la Lruta, como consecuencia de la infraccién a la ley de

patentes de invencisdn,

Ademds, el requerimiento de fs. 158, califica de manio
bra manifiesta para amenazar ilegitimamente a los usuarics de
dispositivos generadores de anhidrido sulfurose de fabricacidn

chilena, la alusidn, en el punto 9 del télex, a la patente de in
vence1on chilena N® 26384, de propiedad de UVAS QUALITY PACKAGING,
Como 1 s¢ tratara del mismo invento protegido en los Estados Uni

dos por la patente N2 3409444, en circunstancias que la patente

N® 26384, chilena, ampara un invento totalmente distinfo pues se

trata de una caja que desprende anhfidrido sulfuroso en forma ra

bida, del todo diferente a 1la simple hoja que constituye el in-
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vento que fue amparado en Chile por la patente de invencidn
N% 23114 v que actualmente protege la patente N2 3409444,n0rte3
merlicana. )

Senala el mismo requérimiento_gue dicho té&lex, en su
punto 11, expresa gue”si llega a Norteamdrica un generador de
anhidrido sulfuroso no registrado, en el acto The Environmental
Protection Agency requisar& vy destruird la fruta en que se ha
utilizado tal sistema”, aserto que no es efectivo, seglin consta
en la carta de 3 de Noviembre de 1983, del sefior James W. Aker
nan, Jefe de Fungicide-~Herbicide, Registration Division de la

United States, Environmental Protection Agency {fs. 4).

Considera que otra prueba de la conducta indebida de la
empresa UVAS QUALITY la constituye el mismo dispogitivo generador .

-

de anhidrido sulfuroso que fabrica el Jue en s anverso sehala
las patentes que corresponden a ese invento en cada pais; e in- ?
cluye cntre ellas a la patente de invencién chilena N2 26384, que,
coma ya se ha dicho, corresponde a otro invento: una’caja con re
vestimiento especial que desprende anhidride sulfuroso. En efec
to, UVAS QUALITY, productora de los dispositivos norteamericanos,
no puede desconocer gue la patente N% 26384 se refiere a un
invento diferente del que protege la patente chilena N®# 23114,que;
corresponde exactamente a la patente de invenci®n norteamericana

NE 340944 4 .

Il requerimiento concluye que la empresa UVAS QUALITY
PACKAGING, al referivse en el télex mencionado a gquerellas crimi
nales yoa sanciones inexistentes en las leyes norﬁeamericanas,al
inclulr en &1 erréneamente a la patente de invencidén chilena
N= 206384, vy al estampar la mencionada patente en el dispositivo
Joenerador de anhidrido sulfuroso amparade en los Estados Unidos
por la patente N® 3409444, ha hecho uso malicioso de las leyes
norteamericanas vy de las patentes de invencidn N2g 3409444, nox
teamericana y 26384 chilena, .con el objeto de impedir la comer
clalizaci®n en Chile de un producto fabricado en este pails, cuya
produccidn es absolutamente lfcita, toda vegz gue la patente chi-
Fena N2 23114 que ampara el invento norteamericano, vencid el 22
do Noviembre de 1983, esto es,pasd a ser de dominio pGblico. La
Crrma UVAS QUALITY, representada en Chile por NIPO CHILENA, al

v momento deo distribuir su télex de 28 de Septiembre de 1983 a los
canportadores de uvas chilenas, tenia pleno conocimiento de lo an

Lorior,
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El requerimientc de 1a Fiscalia Nacional Econbmica expre
Sa que es claro que el objeto de enviar el télex & los exportadores
chilenos de uvas, tuvo coms. fin impedir la libre competencia de
las empresas chilenas que produten el disposiﬁivo generador de anhi
drido sulfuroso similar al fabricado pozxia empresa denunciada,og
jetivo que la denunciada logrd ampliamente, pues los exportadores
de uvas chilenos, naturalmente, ante lag amenazas referidas optaron
POr abstenerse de adquirir los dispositivos generadores de anhidri
do sulfuroso chilenos, con elkconsi uiente perjuicio para las em~

bresas fabricantes chilenas.

El requerimiento expresa que esta conducta indebida que
impidid la 1icita y libre comercializacidn de un producto chileno
e Chile, constituye una préctica restrictiva del comercio, sancioc
nada en la letra f) del articuleo 22 gdel Decreto Ley N2 211, de

-

1973 v solicitd las sanciones ya referidas,

8. - En respuesta al traslado del requerimiento del senor Fis
cal Nacional Econémico, la denunciante OSKU, esti de

acuerdo con los términos del mismo Y pone &nfasis en la declaracién

de fs. 86 del gerente de NIPO CHILENA, don Hern&n Rosselot, expre

sando que hay confesi6n de su parte,

9.~ Evacuando el traslado conferido del requerimiento,don
Hernan Rosselcot Solo de Zaldivar por si, Y en su calidad de gerente
Y ©en representacidn de NIPO CHILENA S/A.C., presentd escrito gue
vola a fs. 227, oponiendo, en lo principal, las excepciones dilato- ¢
rias contempladas en el articulo 303, N%g 4 v 6 gel Cbdigo de Pro
cedimiento Civil, solicitando se determine e individualice en forma
clara y debida a la denunciada contra la cual se han dirigido todas

las acusaciones,

bn el primer otrosi, la denunciada contestsd e}l regqueri-
miento solicitando el rechazo en definitiva de la denuncia y decla
rando exentos de toda responsabilidad a la sociedad NIPO CHILENA Y
@ Hugerente don Herndn Rosselot Solo de Zaldivar. En el segundo

Dtrosl, acompaia los siguientes documentos:

Pl dos informes juridicos evacuados por la firma de abogados Moo-

re, Lempio & Finley, ambos fechados el 26 de Octubre de 1984,

SN sus respectivas traducciones;

2 jurisprudencia de los cases citados por los abogados de los de
punciantes:Clairol Incorporated et al v, Brentwood Industries

inc., Deepsouth Packing Co, Inc., v The Laitram Corporation; in
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terpretacidtn del fallo John Mohr & Sons v Vacudyne Cor
poration, por la Corte de Apelaciones, .:n idioma inglés,
haciendo presente que presentaré las troducciones oficia
les; i

3) fotocopia de la Seccidn 337 sobre "Pr&c icas Desleales
en el Comercio de Iﬁportaciénﬁ] que cont. s pla la accidn
senalada en el primer otrosgf del escrito « fs, 227-an
te ia US. INTERNATTIONAL TRADE COMMISSION, 21 idioma
inglég:

43 cartas de exportadores chilenos de uvas sobre la mate
ria en litigio, y

5) certificade referente al capital propioc de NIPO CHILENA.

10, - A fs. 303, el sefor Fiscal Nacional aclarf su regueri-
miento, solicitd admitir las excepciones vy, desde luego, "tener
Por subsanados los defectos y senalar un plazo de 10 dfas a las
bartes, extendiendo por ellas a los denunciantes, a NIPQ CHILENA
5.A.C. vya individualizada, v a don Herndn Rosselot Sclo de Zal-
divar, para gue contesten nuevanente el requerimiento del Fiscal,
o modifliquen las contestaciones que ya han efectuado, teniendes
©hocuenta qgue dicho requerimiento se dirige en contra de estos
Gltimos™, Esta Comisidn accedid a lo solicitado por el sefor

Fiscal Nacional.

11~ A fs. 512, rola contestacién al requerimiento de NIPO

CHILENA 5.A.C. y de don Hernfn Rosselot Solo de Zaldi
var, dando porx reproducidas las alegaciones formuladas en el es
Crito corriente a fs. 227 de estos autos, y termina solicitando

se¢ rechace el requerimiento en todas sus partes.

Fundamenta su defensa en las siguientes alegaciones de

hecho v de derecho:

AL - Los denunciados. Seﬁa]a que el sefor Fiscal Nacional,

en su escrito de fs. 203 Y sigulentes, aclarando afir
maciones contenidas en el requerimiento, expresd que &ste debia en
tenderse dirigido en contra de la sociedad "NIPO CHILENA S.A.C. Y
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"de don Hern&n Rosselot Solo de Zaldivar, bersonalmante, en sus ca
"lidades de autores directos de conductas contraria: a la libre com
"petencia, sin perjuicio de que, también en opinidén de la Fiscalfa,
"hay otros autores de iguales conductas, cometidas en el extranje
"ro, a los que no alcanza la jurisdiccién de la H. Comisién Resolu
Ltiva". A su juicio, la Fiscalia incurre en un e: r cuande dice:
"hay. otros autores de iguales conductas”, pues esta c(veracién no
tiene sentido alguno, toda vez que el télex que Oorigind c.ute proce
so fue redactado Y enviado por UVAS QUALITY PACKAGING INC. a la
sociedad andnima chilena NIPO CHILENA 5.A.C., ¢uyo directorio ni 51
quiera tuve conccimiento del hecho, por lo que dificilmente se le
puede imputar una intervencidn Y menos una "igual conducta” en el
asunto. Hace presente que 1la aplicacibn efectiva de la pena soli
citada significaria la quiebra vy ruina de 1la compania chilena por
hechos no imputables a ella gue, por lo den&s, en su concepto, son

licites.

En cuanto a don Herngn Rosselot Solo de Zaldivar, expre
sa la defensa que no le ha cabido otra intervenci®én enala materia
que advertir a los posibles exportadores chilenos de uvas de los
perjuicios que podria dearrecarles el uso de losg generadores de fa

bricacidn nacional.

Segln la defensa, serfia evidente la buena fe del senor
Rosselot, al expedir ¢l télex a losg exportadores chilenos de avas,

si se tienen presente las Sigulentes Ccircunstancias:

a) El télex referido exXpresa en su encabezamiento que la
informacidn transmitida se funda en los informes evacua

dos por el sefor Edward Maker, abogado de patentes de la Universi-

dad de California, Y el senor Paul Lempio, asimismo abogado exper-

to en patentes norteamericanas,

b Dol articulo 19 del Decreto ley sobre Propiedad Industrial, se
deduce que en Chile el propietario de una patente puede, en caso
de verse defraudado, recurrir a la fjusticia criminal, solicitar la
aplicacién de una pena, como asimismo el comiso de los objetos o

4

Gtiles fabricados en contravencidn a su patente de invencidén,



12, ~

c) El articulc 5% del Decreto Ley N% 211, de 1973, expre
samente prescribe gue continuarain vigentes las disposi
ciones legales y reglamentarias referidas a las propiedades inte

lectual e industrial.

7

d) Aln en el caso de gue las medidas anunciadas no fueran
procedentes en Estados Unidos, habrfia que hacer una’
diétincién importante con respecto a la intervencidn que cada uno
de los denunciados ha tenido en la supuesta conducta reprochable,
No resulta 1dgico ni justo equiparar al redactor y remitente del
consabido té@lex, con la sociedad andnima chilena cuyo Organo ad
ministrativo ni siquiera tuve conocimiento del referido documen
to, © con el gerente de lg misma, que lo transmitid a los compra
dores chilenos de 1z firma, con el encomiable afin de preveni£

les contra eventuales molestias ¥ perjulcios,

B.- Los denunciantes. La defensa de la denunciada senala,

que los argumentos "efectistas™de la firma OSKU obede
cen a gque no pudo colocar sus generadores de dos fases en el mer
cado nacional; gue el precio del generador importador no es exce
sivo, senalando que es sBlo dos centavos de ddlar superior al
chileno, para cada unidad; que la incidencia del costo del genera
dor es aproximadamente del 1 al 1,5 mil del precio total; que no
hay tal ahorro de 5.000.000.~ de ddlares para el pais porque el
valor de los generadores importados ascendid a poco més de 4.000.000
de dblares v, porgue ademés, el precio desembolsado por el genera

dor, al ser reexportado, retorna l&égicamente a Chile.

Asimismo, expresa gue no es efectivo que el télex -que
Lleva fecha 28 de Septiembre de 1983~ se distribuyera "en el perio
do de més ventas", y que la patente chilena N2 23114 estaha vi

jente hasta el 23 de Noviembre de 1983,

En cuanto a QUIMETAL, esta firma s6lo fabrica el genera
dor de una etapa de fase lenta, gque no se utiliza en la exporta

cidn por su evidente inferioridad respecto de los generadores de

dos etapas.
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En suma, por la mala calidad del producto nacional son
pocos los exportadores que se arriesgan a utilizarlo. Menciona
una demanda de indemnizacitn de perjuicios entablada por la socie-
dad UNITED TRADING COMPANY DESARROLLO Y COMERCIO S.A. en contra de
la sociedad PRODUCTOS QUIMICOS v VINICOLAS LIMITADA G‘"PROQUIVI
LTDA.", para cobrar $ 17,000.000, fundada en el mal fﬁncionamiento
de los generadores de anhidrido sulfuroso producidos por la deman
dada. Tncluso cita parte de la demanda, y ademds, la acompafla en
el otrosi. El denunciante 0OSKU confiesa, en su denuncia de fs,

1, haber infringido la patente de invenci®n chilena N® 23114, ven
cida el 23 de Noviembre de 1983. Lo mismo se desprende de fs. 445
donde rola la revista de PROCHILE, en que hay un aviso publicita

ric de OSKU, segln el cual su producto ha dado excelentes resulta

dos en las temporadas 82-83,...yv de la carta de fs. 447.

C.- La supuesta infraccidn. Las acciones legales anuncia

das en el télex son verfdicas y la Fiscalia Nacional
Ceondmica se fundd exclusivamente en interpretaciones unilatera-
les de los abogados, cuyos informes legales respecto al derecho
norteamericano, fueron solicitados por los denunciantes, omitieg
do los informes en dereche de los abogados de UVAS QUALITY, por-
que estaban en ingl@s y nadie le advirtid que debfa acompafiar las

regspectivas traducciones.

En cuanto al alcance de la patente de invencidn
N® 23384 manifiesta gue no hay uso malicioso de dicha patente,
"pues ella protege especificamente un revestimiento (coating) de
metabisullfito de sodio como el gue cubre el reverso de la cara im
presa del dispositivo norteamericanc. En consecuencia, el objeto
de la patente de invenci®n chilena N% 26384, de propiedad de UVAS
CUALITY PACKAGING INC., actualmente vigente f2.11.86), esté incor
porade en el mismo generador de anhidrido sulfuroso anteriormente
protegide por la patente vencida N% 23114,y,actualmente (2.11.84),
por la patente norteamericana N2® 3409444". ©Por elle, segln la de
nunciada, no ha existido malicia de parte de UVAS QUALITY al hacer
referencia a la patente chilena N® 26384, va sea en el télex, tan—
tas veces citado, yva sea en la levenda en el anverso de su genera

dor, exiglida por la propia ley.
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D= situacidn de los generadores OSKU-VID importados a los

bstados Unidos, frente a_la legislacidn norteamericana

1

I.- Accibdn ant@qla UNITES “STATES INTERNATIONAL TRADE
COMMISSION, fundada en la Seccidn 1337 A del .19

Us C v el "Estatuto de Patentes”,

Yanto los abogadods de las denunciantes como las opinio-
nes de tos abogados norteamericanos, invocadas por ella, se han re-
serido en extenso a la aplicabilidad de la Seccidn 1337, citando
La disposicidn pertinente que reza:  "La importacién para uso, ven
“ta o comercio de un producto fabricado, producido o extrafido bajo

‘o por medlo de un proceso cublerto por las reivindicaciones de
"una patente valida vy vigente en los Estados Unides, tendri el mis
"mo tratamiento para los propbsitos de la Seccidn 1337 de este
"tituloe que la importacitn de cualguier producto cubierto por las
‘relvindicaciones de una patente vilida y vigente en los Estados
T den Yool Istatuto de Patentes define la manera cOmo se in
ringe una patente Jde invencidn, expresando que un Infractor es
ciclogne "sin auvtoridad hace, usa o vende cualguier invento paten
ad colos Fstados Unidos® .

Pa denunciada concucerda con ol abogado de la denuncian
SeRb e senala gque "el nudo gordiano del asunkto cstd en deter

minar o gud Jdeboe entenderse por impoertacidn para uso” Yy explica las

SPURE v hanan para expertar las uvas, a saber:

seleccion y embalagjo;
Soaimacenamionto en cSmaras frigorificas;
oeabarague, v

dloreeercldn vy o venta en los Estados Unidos .

Durante todo este proceso, los generadores de
anhidrido sulfuroso cumplen plenamente su funcién de dos
fases. La rapida {(quick release) se activa a pocos minutos
do cerrada la caja en la faena de embarque y se mantiene activa
nasta 45 dias. Lxpresa, que este lapso se prueba con el informe

doi laboratorio post cosecha de la FPacultad de Agronomia de la Pon
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tificia Universidad Catdlica de Chile, "en donde se evalud el com
portamiento de la fase rapida en cuanto a la liberacidn de C02 en
el tiempo”,. Expresa la denunc;ada que si se considera que una ca
ja de uvas se despacha al puert@ despubs de 48 horas de embalaje

Y que los aviones demoran sBlo 2 dias ¥ las naves entre 11 y 14
dias como maximo en llegar a los puertos de destino en Estados Uni
dos, .debe ne ecesariamente considerarse que la fase rapida (quick
release) llega Siempre activa a log consignatarios finales, colo
cindolos en situacisn de conservar la uva embalada durante un buen
tlempo.  La segunda fase {lenta) ,opera durante mucho mas tiempo

afin.

De todo lo expuesto fluye que es absurdo sostener que
la dmportacion del generador no se efectfia "para uso”, en ios
Bropios Bstados Unidos, cuando on realidad, desemperia una funcidén
vital en todo el reriodo antes descrito.  Rebate de este modo el
drRgumento de la denunciada due no se exportan generadores de anhi
drido sulfuroso a los Estados Unidosg, para ser empleados alld como
tales, sino lo que se exporta desde Chile sSOon uvas, que van prote
Jidas por este generador de producciédn nacional vy, por tante, no
pucde sostenerse que lo importado a los Estados Unidos sean los
Jeneradores de anhidrideo sulfuroso en dos etapas, cuyo uso, como
tal, ests brotegidc por la patente de invencién norteamericana

N2 3409444,

La denunciada cita al abogado norteamericanco Paul Lem
pio, cuyo informe rola a fs. 187 de estos autos, y su traduccidn a
Fs. 192 del proceso. Para el sefor Lempio, "resulta claro gque
cualquiera lnportacién a log Estados Unidos de envases de uvas que
contengan generadores de gas en dos fases, darfa lugar a que su
compania (UVAS QUALITY)} pueda solicitar a la Usg. INTERNATIONAL TRA
DR COMMISSION la orden de exclusidn que prohibe tal importacién"
Dicho abogado afade que tiene oportunidad de Obtener tal prohibicién

rapidamente.

.- Accitn ante una Corte Federal de Distrito, 35 USC.par 283

NS

Modliante esta accibdn, el duefio de una patente de anen

10N puede demandar indemnizacidn de perjuicios y orden de preven
TI6n contra violaciones de su patente, inclusive eventuales medi
Jdas precautorias que "resultarian en la retencidn de las cajas de

wvas al dngresar a los Estados Unidos y su consiguiente pérdida”.
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IIT. Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas
(FIFRA), 7 USC. par 136. )

La denunciante expresa gue el informe de Estudio Kenyon
& Kenyon de fs. 483, cuya traduccidn no oficial rola a. fg. 499,
aclara definitivamente el problema del registro obligatorio de los
generadores en Estados Unidos y muestra los errores incurridos al
respecto por el senor James W. Akerman {fs. 4, cuya traduccién ofi
cial rola a fs. 808). Dichos abogados norteamericanos dictaminan
que, de acuerdo con la ley aplicable mencionada, se trata indis-
cutiblemente de un pesticida, ya que su finalidad consiste en con
trolar los hongos de Botritis Cirenea, de inspecci6n obligatoria.
"Asi, los juristas norteamericanos llegan a la conclusibén de que
"los generadores de dos fases, importados desde Chile, no registra

"dos podrian ser decomisados v destruidos”.

v, - La denunciada se refiere a la inaccidn de UVAS QUALITY,
rebatiendo la acusacidn de la denunciante de £s., 180 vta., en el
sentido gque "s6lo la improcedencia de las acciones seflaladas hace
explicable gue UVAS QUALITY haya optado por el camino de las adver
tencias y no haya recurrido ante el Tribunal Norteamericano compe
tente y haya preferido la accidn intimidatoria en sustitucidn de
la via judicial que no le ofrecia ninguna expectativa". Contesta
que no ha entablado accidn judicial por razones muy diversas:

a) por la intercesidn personal de don Hern&n Rosselot ante UVAS
QUALITY, por el dano general que poéria significar para la imagen
de Chile como pais exportador de uvas v

b} por el hecho que el Grape Guard, generador de dos fases de fa-
bricacifn norteamericana estd tan bien acreditado en el nmercado
chileno por su calidad y eficacia gue compite favorablemente con

los generadores de fabricaci®n chilena,

Por ello, solamente ha reservado acciones para el even
to que fuere necesario demostrar ante la Corte Suprema 1la efectivi

dad de sus asertos.

E.- En cuanto a la sancién solicitada por la Fiscalia Na-
cional Econdmica, expresa que no guardaria relacifn al

guna con la pauta gue ha establecido la ley para su fijacifén, como

consta, en el articulo 17, letra a) N%® 4 del Decreto Ley N°211,

de 1973 y cn el Decreto N%227 de 1975 del Ministerio de Economia,

Pomento y Reconstruccidn.
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En efecto, el capital en giro de la empresa NIPO CHILEN
asciende a $ 200.445, seglin consta del certificado de fs. 314. En
consecuencia, la capacidad econdmica de la empresa no alcanza ni
para pagar una fraccibn de la ,multa, cuvya aplicacidn solicita la

Fiscalia Nacional Econtmica. -

Igualmente, es excesiva la multa de 1.000 Unidades Tri
butarias solicitada en el requerimiento para don Hernan Rosselot,
quien tendria que trabajar afios bara poder reunir esta suma o pa

sar mucho tiempo en la cSrcel. A fs. 511 rola fotocopia de la
Gltima declarac16n de impuesto a la renta del seficr Rosselot, quier

declara ganar $ 1.958_.356, anualmente, como base imponible.

Por los argumentos invocados, asi como los del escrito
de fs. 227, solicita a esta Comisidn, el rechazo en todas sus par

tes del requerimiento del sefor Fiscal Nacional Econfmico.

12, - A fs. 589 y 611,rocla el autode prueba.
Tanto los denunciantes como los denunCLados rindieron
prueba documental y los filtimos, adem&s, testimonial. No se for

mularon tachas en contra de los testigos,.

También se solicitaron informes al Departamento de Fro
piedad Industrial y al Banco Central de Chile.

-

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: EL principal asunto de esta controversia radica en resol
ver si las expresiones contenidas en el télex de fs. 80
constituyen una advertencia 1fcita y de buena fe o una amenaza ile
gitima sobre los exportadores de uva chilena, para impedir la li-
bre competencia de las empresas chilenas gue producen el dispositi
vo generador de anhidrido sulfuroso similar al fabricado por la em

presa UVAS QUALITY PACKAGING INC.

Para este efecto, es preciso considerar los sigulentes

puntos;

1.- 51 exportando uvas con generadores de anhidrido sulfuro-
4 so de fabricacibn nacional se infringe la patente nortea
mericana N2 3409444, vigente a la &poca de la denuncia y vencida el

> de Noviembre de 1985, ~
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2.~ 51 Ja ley norteamerlcana de propiedad industrial contem
pla la accidn cvlmlnal en caso de infraccidn a una paten
te de invencidn vigente en los Estados Unldos de Norteamérica, pu

diendo alcanzar hasta la requisicidn vy destrucc;ﬁn de la fruta.

3. - Si la mencidn de la patente de invenci&n chilena Nﬂ 2638
vigente a la época de la denuncia vy vencida el 19 de

Agosto de 1986, en el télex de fs, 80, en los generadores de anhi

drido sulfuroso en dos etapas fabricados poxr UVAS QUALITY, de fs.

126 v en la carta de cotizacidn de dichos generadores, enviada a
sus clientes y firmada por den Hern&n Rosselot, gerente de NIPO
CHILENA, representante en Chile de UVAS QUALITY, gue rola a fs.
795, constituye uso malicioso de una patente -26384 que ampara
un invento distinto- en la comercializacidn en Chile de los gene
radores de anhidrido sulfuroso de procedencia norteamericana Yy
que estuvieron protegidos por la patente N2 23114, vencida a 1la

época de la denuncia. ‘

4.~ 51 a la @poca de la denuncia, el generador de anhidrido
sulfuroso preservador de frutas OSXU VID que llega a los
tados Unidos incluido en el embalaje de uvas y no para ser ven
dido o distribuido para la venta en ese rais, estaba sujeto al con
trol de la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas N Rodentl
cldas (Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act -FIFRA~),
necesitabaregistro seghn la ley citada v si 1la.- Agencia
de . Proteccidn al Medio Ambiente {Unites States Environmental
Protection Agency -EPA-) debtfa  ordenar la requisicidn y destruc
cidn de la fruta que llegara a los Estados Unidos, si en su emba

laje se empleaba un generador no registrado,

5, 51 la 8poca en que se envid el télex de fs. 80 a los ex
portadores chilenos de uva, fue la de mayor incidencia

en las ventas de generadores de anhidrido sulfuroso en dos etapas.

6.~ 5i el hecho de existir competencia en el comercio de gene
radores de anhidrido sulfuroso, por existir produccién

nacional, tuve incidencia en el precio del producto extranjero.
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7. Si los términos en que esti redactado el télex de fs. 80
constituyen, por si mismos, una amenaza Para los exporta

dores de uva chilenos, ent el sentido gue su fruta pedria correr in

necesarios riesgos, en caso que usaran el defectuoso producto na-

.

cional.

SEGUNDO: Otra cuestidn sobre la cual debe pronunciarse esta
Comisidn es determinar si se puede imputar una con

ducta reprochable a la empresa NIPO CHILENA S.A.C. v a su gerente

don Hern&n Rosselot Solo de Zaldivar, por el hecho de haber envia

do el télex de fs. 80 a. los exportadores chilenos de uva.

TERCERO: En lo que concierne al punto mencionado en el nimero
primerc del considerando primero, con los informes
en derecho de fs, 5, del abogado chileno don Vicente Santa Cruz
Gonzalez; de fs. 29, de la sociedad de abogados norteamericanos
especialistas en patentes de invencidn Manson, Fenw1ck & Lavwrence;
de fs. 58, de la sociedad de abogados chilenos espQCLallstas en
patentes de invencién Beuchat, Barros & Pfenninger,_presentados por
la denunciante 0SKU: de fs. 151, de la firma de abogados norteame
ricanos especialistas en patentes de invenci®n Burns, Lobato &
Adams P.C., acompanado por la denunciante QUIMETAL; de fs. 192
y 290 de la sociedad de abogados norteamericanos de la misma espe
cialidad Phillips, Moore, Lempio &'Finley; y de fs. 499, de 1la
firma de abogados norteamericanos especialistas en patentes de in
vencldn Kenyon & Kenyon, se ha acreditado en autos gue la inter
nacidn de un producto a los Estados Unidos gue infrinja una patente
norteamericana otorga al titular de ella dos acciones civiles a

saber:

a) La establecida en el 35 USC parigrafo 271 Y siguien
tes, ley de patentes de invencién norteamericana, la

que también contempla medidas precautorias ¥

) La establecida en el Estatuto Federal 19 USC parrafo

1337 (a), ante la International Trade Commission

~Comisidn Internacicnal de Comercio- Ley Antimonopolios-.



e o

Sp—

et s

20, -

El Estatuto Federal 19 USC seccidn 337 se refiere a
actos de posible competencia desleal en la importacidn o venta ge
productos, cuyo efecto o tendencia sea destruir o dafiar. la indus
tria norteamericana y la Comisidn y los Tribunales han sostenido
que la infraccidn de una patente de invencifn es una competencza
deéleal. A juicic de los abogados norteamericanos, esta accién
es mas. efectiva gue la que otorga la ley de patentes de invencién,
pues como el titular no puede impedir la produccibn extranjera en
su fuente, debe entablar demanda contra cada importador, lo que re

sulta altamente engorroso.

Esta accildn estd contenida en el Estatuto Federal

19 USC Pardgrafo 1337 a, gque dice:

"La importaci®n para uso, venta o intercambio de un
producte fabricado, producido, elaborado o extraido conforme a o
por medio de un proceso cubierto poxr las estipulaciones de una pa
tente de invencidn de los Estados Unidos, valida y sin caducar, es
tara bajo el mismo régimen para los efectos de la seccidn 1337 de
este titulo que la importacidn de cualguier producto o articulo cu
bierto por las estipulaciones de cualgquier patente de 1nvenc16n de

Istados Unidos, vilida y sin caducar®

CUARTO: La denunciante OSKU ha alegado que de su parte no hu
bo infraccidn a la patente norteaméricana 3409444 ,por

cuanto, para que se infrinja el estatut9 senalado, es necesario una

condicidn: gue el objeto materia de la importacién contenga todas

© algunas de las caracterfsticas indicadas en &l. Esto es, que la

importacidén se efectbe para uso, venta o comercio de un producto

fabricado, producido o extrasde bajo o por medio de un proceso cu

bierto por las reivindicaciones de una patente valida y vigente en

los Bstados Unidos. En el caso de los generadores de anhidrido sul

furosc en dos etapas, no existe la condicifn, pues &l no se importa
a los Estados Unidos, sino que lo que se importa a ese pais es la

uva y el generador estd contenido. en su envase de transporte.

En cuanto a la posible infraccibn de la patente
N® 3409444 vpor el hecho de "tener fisicamente" ¢l generador dentro
del envase de uva, expresa que de conformidad con informes de aboga
dos norteamericanos, para gque exista infraccifn a una patente de in
rweng10n norteamericana, se requiere que las dos etapas de libera-
ci6n de anhidrido sulfuroso se realicen en territorio norteamerica

no,
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Invoca en su favor los casos John Mohr & Sons Vacudyne" Corporation

Clariol Inc. vs. Brentwood,zndusﬁries Inc, y Deepsouth Packing Co.

vs. Laitham Corporation.

QUINTO : La defensa de los denuncigdos, respecto de la accidn
para ante la Comisi®n Internacional de Comercio -ITC-

prévista en el 19 USC, paragrafo 1337 a) del Estatuto Federal, ale

ga que el objeto importado lo constituyd en particular el envase

y embalaje, el sistema generédor de gas en dos fases y las uvas;

Y no solamente las uvas mismas. Ademds, expresa que la primera

etapa réapida del generador funciona de guince a veintidds dias;

de modo que se agota en el viaje, que demora dos o tres dias si

es en avitn y diez o quince dias si es en barco., Y la seqgunda

fase sigue funcionando hasta los cuarenta y cinco dias: en conse

cuencia, ambas fases del generador cperan en el territorioc de los

Bstados Unidos.

La denunciada estima probadas las alegaciones de su
defensa, con los informes periciales del Laboratorios post cosecha
de la Facultad de Agronomfa de la Universidad Cat&lica de Chile, de

fs. 453 y del perito en patentes don Alejando Aldea 1. de fs. 544,

Asimismo, desestima lag opiniones sobre el derecho
norteamericano de la denunciante, invocando los informes en derecho
de los abogados norteamericanos Phillips Moore & Lempioc, de fs.
192; Kenyon & Kenyon, de fs., 499 y Towsend & Towsend, de fs. 541,
razones en derecho, que también se pueden alegar en una accidn S0
bre infraccién de patentes de invencidn, contemplada en la ley nor
teamericana sobre patentes de invencidn, Estatuto Federal 35 USC

Paragrafo 271 vy siquientes.

SEXTO:

EsﬁaCUMSiﬁwcmtnmzqmasi bien ‘existen las acciones mencio-
nadas en la Ley norteamericana para sancionar la infracci6n de pa
tentes de invenci®n, no ests écreditado en auvtog cull seria el
resultado de dichas acciones, Y por lo tanto, no se puede afirmar
que en la especie existe infraceidn de la patente norteamericana
de invencidn N® 3409444, 1lamagda Gentry. Esta opinifn la corrobo

ra el informe de los abogados Kenyon & Kenyon de fs. 499, presenta

e
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do por la propia denunciada, cuando expresa que no ha encontrado
ningln caso en el cual se hayan resuelto los problemas planteados
en este asunto y como laictestidn no ha sido resuelta por una Cox
te norteamericana, es impbsib;e predecir el resultado.

in el mismo sentido se pronuncia el sefior Director ¢
Asuntos Econdmicos Multilaterales, gue en su oficio Res. N201420,
de 14 de Pebrero de 1984, que rola a fs. 89 de autos, expresa gue
"existirian diferencias de interpretacibn respecto de las especifi
caciones protegidas por la patente de “"Gentry", asunto que en a1
tima instancia deberia ser resuelto por la US International Trade
Commission (Comisibn de Comercio Internacional) en caso gue fuera

rogquer 1do un pronunclamiento, lo gue hasta la fecha no ha ocurrido

Asimismo, confirma la opinifn de esta Comisidn, el
hecho gue, a pesar de las acciones existentes, la titular de la”pg
tente norteamericana Gentry, nunca inici® las acciones correspon-
dientes, pese a que dicha patente estuvo vigente hasta 5 de Noviem
bre de 1985. No resulta aceptable el argumento de la denunciada
en el sentido que no guiso perjudicar a sus clientes los exportado
res de uvas chilenos, toda vez gue pudo iniciar la accifn una vez
terminada la temporada de exportacidn de uvas, sin causar ningtn
perjuicio a los exportadores, gue en la prdxima temporada tenian
la alternativa de emplear generadores de anhidrido sulfuroso de

procedencia norteamericana, sin peligro para el &xito de su expor

.

tacidn. .

Pe lo expuesto queda en claro que el télex en comen
to constituyd una alarma falsa, por lo que esta Comisidn no estima
probada en autos la infraccidn de la patente norteamericana 3409444
como consecuencia de la exportacidn de uvas chilenas que en su em
balaje incluyd generadores de anhidride sulfuroso en dos etapas,

de fabricaci®n nacional.

SEPTIMO: En cuanto al punto segundo del considerando primero,
con la carta del senhor Craig W. Conrath, Subjefe de
la Seccidn de Comercio Exterior del Departamento Antimonopolios,
del Ministerio de Justicia de ios Estados Unidos, de fs. 527, vy
con la declaracidbn de la propia denunciada de fs. 394, estda acredi

tado en autos que en la ley norteamericana no existe accldn crimi
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nal por la infraccién de una patente de invencidn.

EL ntmero 4 del té&lex gque motivd este proceso, ex
presa gue "esta accidn legal puede alcanzar hasta la requisicidén
e inmediata destruccidn éé lq fruta en el puerto de entrada, ade
mas de entablar la accidn criminal contra los infractores de la

patente®.

OCTAVO: Con respecto a lo expuesto en el nGmero tercero
del considerando primero, referente al posible
usc malicioso de la patente N® 26384, en la comercializacidn
en Chile de los generadores de anhidrido sulfurcso de proceden
cia nerteamericana, antes amparados en Chile por la patente
N% 23114, esta Comisi®n estima gue con el informe del Departa
mento de Propiedad Industrial que rola a fs. 817 y con la de
claraci®dn del perito don Aledjandro Aldea Lindenau, presentado
come testigo por la denunciada, cuya declaracidn rola a fs.
626, queda probado en autos que las patentes N%s 23114 y 26384
protegieron inventos distintos; que la primera se otorgd poxr
Resolucibn N& 251, de 1969, por gquince ancs a contar del 22 de
Noviembre de 1968 vy la segunda, se otorgd por Resolucidn N2 321,

de 1972, por gquince afos, a contar del 19 de Agosto de 1971,

NOVENO : Establecido que se trata de patentes independien
tes gue ampararon inventos distintos, cabe consi
derar que estando vencida la patente N2 23114, debe desestimar
se la alegacidn de la denunciada que la patente N2 26384 " se
encuentra incorporada en el Grape Guard o preservante de UVAS
QUALITY, comc una especie de mejora Introducida en la fase
rapida™ y por lo tanto, siendo de dominio pGblico el invento
gque protegia la mencionada patente N& 23114, es ilicita la men
citn de la patente N% 26384 en los generadores fabricados en los
bstados Unidos y comercializados en Chile por NIPO CHILENA, asi
como en la carta de cotizacidn de fs. 795, firmada por el geren
te de NIPC CHILENA, don Hernin Rosselot Solo de Zaldivar, toda

vez gue al citar dicha patente N% 26384 en relacidn a los gene
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radores antedichos, gueda de manifiesto que lo que se pretendid
fue prorrogar el monopolio legal otorgado por la patente N® 23114

expirado conjuntamente con Bsta.

Con respecto a su mencifn en el tédlex de fs. 80,
cabe tener presente que UVAS QUALITY estaba en conocimiento que
su patente N®* 23114 estaba por vaencer, pues el télex tiene fe
cha 28 de Septiembre de 1983, de lo gue se infiere que tal
mencién a la patente N 26384 obedecid al propbsito de prolen
gar ilegitimamente el monopolio legal otorgado por la patente

N% 23114, con posterioridad a su vencimiento,

DECIMO: En cuanto al punto cuarto del considerando primero,
esto es, si los generadores de anhidrido sulfurc

S0 estaban sujetos a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas

¥ Rodenticidas (Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act

~FIFRA} vy por ende, a la jurisdiccidn de la Agencia de.?roteccidn

del Medio Ambiental de los Estaéos Unidos (Environmental Protec

tion Agency EPA), v si esta Gltima debid ordenar la requisicidén

y destruccidn de la fruta que llegara a los Estados Unidos, si

en su embalaje se empleaba un generador no registrado, la denun

ciante sostuvo que no era fungicida. - En consecuencia, no se

regian por la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas vy Roden

ticidas (FIFRA), no estaban bajo la jurisdiccidn de la Agencia

de Proteccidn del Medio Ambiental (EPA), ni necesitaban registro

alguno cuando se internaban en los Estados Unidos incluidos en el

embalaje de la uva exportada desde Chile. Acompana dos cartas

dirigidas al abogado de la denunciante, del sefor James W. Aker

man, Jefe de la Seccidn Fungicidas-Herbicidas del Departamento

de Registros de la Agencia de Proteccin del Medic Ambiental de

los Estados Unidos, cuyas traducciones oficiales rolan a fs, 804

v 808 de autos.

In ambas cartdo el senor Akerman sefala gue los gene
radores gue se incluyen en el embalaje de la uva, no est&n suje
tos a la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas
(FIFRA) ni la Agencia de Proteccifn del Medio Ambiental de los
nstados Unidos (EPA)Y tiene jurisdiccidn en este caso, ni los gene

radores estdn sujetos a registro.
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El senor Akerman deja constancia que los residuocs
de dibxido de sulfuro {anhidrldo sulfuroso) en o sobre las uvas
se regifan por la Ley Federal de Alimentos,. Drogas vy Cosméticos

(Federal Food, Drug and Cosmetic Act). .

_ Otro argumento de la denunciante es gque los elemen
tos quimicos que contiene el generador COSKU VID, bisulfito de po
tasio, metasulfito de potasio, bisulfito de sodio, metasulfito de
sodio y di®xido de sulfuro estaban catalogados en los Estados Uni
dos como Sustancias Generalmente Reconocidas como Inocuas, (Subg
tances Generally Recognized as Safe -GRAS-) Y estaban inscritas en
el registro que pertenece a la Administracién de Alimentos, Dro
gas y Cosméticos y no en la Agencia de Proteccidn Ambiental EPA.
En prueba de este aserto acompaid parte del Capitulo I de la Ley
Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, que se refiere a Ali-
mentos y Drogas, cuya parte 182 se titula Sustancias CGeneralmente
Reconocidas como Inocuas y en la Subparte D, relativa a los preser
vativos gquimicos, figuran los elementos quimicos que'tiene el ge-

nerador de anhidride sulfurcso en dos etapas, de fabricacién nacio

nal. Este documento rola de £s5.753 a 755,
UNDECIMO La denunciada sostidvo : que el anhidrido sulfuroso que

desprenden los generadores estaba definido como pesti
cida por el Estatuto Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodent i
cidas, 7 USC pardgrafo 136 (k,t y u) que rola a fs. 573 y 576; Y,
segln el paragrafo 136 a, gque rola a fs. 570, dicha ley exige la
inscripcidn de los pesticidas, de modo que los generadores de

dos lases no registrados podian ser confiscados y destruidoes.

La defensa rebatid los argumentos de la denunciante,
expresando que laopinidn del Jefe de la Seceibn Fungicidas~Herb§
cidas del Departamento de Registros de la Agencia de Proteccidn del
Medio Ambiental de les Estados Unidos es obviamente errdnea, pues
partid de premisas falsas v fue inducido a error al creer que el
preservante de uvas no se usaba sino hasta el memento de la llegada de
la uva chilena al territorio norteamericanc. Como prueba de sus
alegaciones, cita los informes de los abogados norteamericancs
Kenyon & Kenyon gue corre a fs. 499 y siguientes, v el informe de

los abogados norteamericanos Phillips, Moore, Lempio & Finley, que

¢ rola a fs. 186 v siguientes.
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Ctra prueba de las alegaciones'de la denunciada es
la carta que rola a f£5. 663 de autos, dirigida al abogado Qe ila
denunciante, firmada por‘doﬁa Sandra Whetstone, Asistente del Di
fector de la Divisidn de hsistencia Regiamentaria de la Oficina de
Alimentos. Blla expresa quefcorrientemente el metasulfito de 50
dio est§ catalogado Jeneralmente cope a4 salvo (GRASf para uso di
recto en alimentos como Preservative. Sin enbargo, las uvas se
consideran up producto agricola en crudo, y el Metasulfito de 50
dio en este casc se considerq COmo fungicida Post cosecha. Los
fungicidas C5LAN sujetpos a lasg exigencias de la Ley Federal de In
Secticidas, Fungicidas Y Rodenticidag {FIFR2) que cae bajo 1a jg

risdiccidn de la Agencia de Proteccisn del Medio Ambiente Epp.

DUQQECIMO: Analizadog los antecedentes mencionados en los consi
derandos décimo Y undé&cimo, esty Comisién estima qgue

el tenor de las cartas firmadasg POr la autoridag mixima de la Agen

Estados Unidos, gin gque pueda darseles un nuevo usc, ng Necesita
ban ningan tipo de Yeqgistro, no estaban comprendido dentro de los
limites de 1a Ley Pederal de Insecticidas, Fungicidas 5% Rodenticg
das (FIFRa) Y No estaban Sujetos a 1 jurisdiccién de la Agencia

de Proteccidn del Mediep Ambiente E.P.A.

Esta Comiging desestima 1g Prueba constituida por
la carta ge Fs. 663, POX cuanto dofa Sandra N, Whestone, no es
la autoridag competente déntro de los Estados Unidos para pronun
clarse sobre 1a Materia, ya que egho corresponde a J1a Agencia de
Proteccidn del Mediqg Ambiente ppp Yr ademds, ella misma al final
de la cartsy de fs. 663 exXpreaesa "sugerimos que escriba a ppa para

indicaciones respecto del registro, tolerancia de residuos © exen )

tn

Ccidn de tolerancig® Y 5 justamente el Jefe “orrespondiente de
LPA el que Oopind que losg generadores no astaban Sujetos a regis-

tro ni cabtan dentro de sy jurisdiccién.

Otra prueba que esta Comisifn ha considerado para
establecer “due el generador NG necesitha registro, son los docg
(MONtOs acompanados pPor la denuncianteerfé,753}rsigﬁfntaa que prueban

%
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que los elementos guimicos que contiene el generador estin en la
lista GRAS {Generalmente considerados como Inocuos).
i
Por las razones expuestas, esta Comisién estima que

la afirmacidén en el punto 11 del télex, redactada en forma impera

.tlva, "de que si llega a Norteamérica un generador de anhidrido

k-]

sulfurosoc no registrado, en el acto The Environmental Protection
Agency U.S5.A., EPA- requisar§ y destruiri la fruta®en gue se ha

utilizado tal sistema, no es verdadera.

DECIMO TERCERQO: Esta conclusifn se ha visto corroborada por

los hechos acaecidos con posterioridad a la vista
de la causa v de los que hay antecedentes en el proceso. En resu

men, estoshechos son los siguientes:

En publicaciones de prensa se expresd gue la
exportacion de uva chilena a los Estados Unidos estaba en peligro,
pues durante el transporte a los mercados estadounidense se ha
brian usado hasta ahora (2] de Agosto de 1986) papelillos generado
res de anhidrido sulfuroso, gas fungicida que combate la botritis;
que en Julio de 1986, la Oficina de Alimentos Y Drogas (Food and
Drug Administration -FDA-) resolvid eliminar los sulfitos del lis
tado GRAS, compuestos guimicos "generalmente considerados como
inocuos” como consecuencia de haberse registrado dos muertes por in
tensa reaccidn alérgica,tras la;ugestﬂhide ensakadas tratadas con dichos
sulfitos para mantener sua apariencia verde v fresca. Acto seqguido
la Oficina de Alimentos remitid esta materia a la Agencia de Pro-
teccidn del Medio Ambiente ~EPA-, entidad que calificd la sustan
cia de pesticida, vy respecto de la cual debe establecerse un mar
gen de tolerancia, prohibi&ndose su uso mientras esto no ocurra.

La publicaci®n hace presente que las proporciones de tal sustancia
en los casos fatales habria sido de hasta mil partes por millon,

en tanto gue la uva chilena no presenta mas de dier a dieciccho par
tes por milldn, Agrega que se teme que se exija el registro de lo:
generadores preservantes, a(n no registrados en los Estados Unidos,

pues los sulfitos no estaban sometidos a este regquisito.

Aungue ambas partes presentaron escritos soste
niendo que los nuevos hechos acaecidos les daban la razdn, esta Co

wis1dn, estima que los nuevos hechos confirman . su opinidn,
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exXpresada en el Considerando duodécimo, bPoxr cuanto, si la Epa ini
Cid su propia Tevisidn y procedid a eliminar a log agentes sulfi:
tantes de la lista GRAS,ges cbvio que a 1a €poca de la denuncia

y hasta Julio de 1986, loé sulfitantes no eran aonsiderados fun

.,

gicidas en los Estados Unidos.

Ademds, los nuevos hechos afectan por igual al Grape
Guard fabricado PO UVAS QUALITY como al OSKuU-vID producido por
OGKU, en Chile. Ambos productores han iniciado las gestionesg
becesarias para que la Agencia de Proteceidn del Medio Ambiente
de los Estados Unidos determine gi sus respectivosAgeneradores
cumplen con el margen de tolerancia que dicha Agencia fijarg, cuyo
Jefe, ante quien se tramita, es el que firma losg documentoeos de
fs. 804 v 806, va analizados. Consta a fg. 1119, en memorandum
de la Agencia de Proteccidn del Medio Ambiente, que losg generado
res fabricados por UVAS QUALITY deberdn someterse a estudios de
residuos., tgualmente, a fg. 1203, consta que los generadores pro
ducidos por O5KU, estan sujetos al mismo tramite vy también otros

de produccien nacional (fg, 1201, FRUPAC),

De todo lo expuesto se concluye que a partir de Ju
Lio de 1986, 1a calificacidn de losg agentes sulfitantes cambid vy
ahora estén scemetidos a la Ley Federal de Insecticidas, Fungici
das vy Rodenticidas, FIFRA, debiendo 1a Agencia de Proteccidn del
Medio Ambiente fijar un margen de tolerancia, medida que alcanza
POr igual a todos los generadores de anhidrido sulfuroso, cual-

Juiera que sea su procedencia.

DECIMO CU@BEQ: En cuanto al punto guinto del considerando pri
mero, esto es, si la &poca en que se envid el
télex de fs. 80 a los exportadores chilenos de uva, fue la de ma
yor incidencia en las ventas de generadores bPreservadores, la fe
cha gue consta en autos de su envio a los exportadores chilenos

de uvas es el 14 de Octubre de 1983,

La denunciante 0OSKU BXpresa que es justamente
Qa partir de Octubre Y hasta Marzo, 1a Zpoca de mayor venta de ge
neradores de anhidrido sulfuroso en dos etapas. A su vez, la
denunciada, mediante el escrito de fg. 741, acompafic 37 pedidos
de exportadores efectuados con anterioridad al 14 de Octubre, 1lo
4ue segln ella, demuestra que . los pedidos se efectlan en los bri

Meras meses del segundc semestre.
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DECIMO QUINTO: Con las fotocopias de las declaraciones de im

portacidn correspondientes a_todas las importa
ciones de generadores de, anhidrido sulfuroso en el periodo Enero
1983 al 30 de Diciembre de 1985, enviadas por el Banco Central, vy
solicitadas poxr QSKU, que'roian desde fs. 894 a 1129 de autos, y

con el cuadro que rola a fs, 1159, se prueba que el periodo de

mayor venta de estos generadores es entre los meses de Octubre a

Abril, inclusives,

DECIMO SEXTO: No obstante los antecedentes mencionados en los

dos considerandos anteriores, esta Comisién es
tima que no estd acreditada en autos que la difusidn del télex se
efectud en la &poca de mayor venta, pues la denunciada acompaid
importantes pedidos de generadores, de fecha anterior al envio detl
télex a los exportadores chilencs, lo que consta en autos de fs.

665 a 739,

DECIMOQ SEPTIMO: Sin embargo de lo expuesto y aun cuando el te

lex se envid durante la vigencia ‘de la paten-
te N° 23114, gue otorgaba el monepolic legal en la comercializa-
cién de los generadores de anhidrido sulfuroso en dos etapas a la
firma UVAS QUALITY PACKAGING INC., representada en Chile por su
agente comercial NIPO CHILENA S.A.C., es clarc gue los efectos
del referido tpelex necesariamente debian producirse una vez ven
cida la patente 23114, citada, hecho obviamente  conocido par su

titular y por su representante en Chile,

DECIMO OQCTAVOD: En lo que concierne al punto sexto del consi-

derando primero, no se ha acreditado en autos
que el precio de los generadores importados haya bajado como con
secuencia de la competencia nacional. La denunciada en su escri-
to de fs. 873, reconoce gue ese precio bajade en los filtimos afios,
perc sefiala otras causas de descenso Yy niega gue la competencia

de los fabricantes nacionales sea la causa del mismo.

VIGESIMG: En cuanto al punto séptimo del considerando pri
mero, analizado en t&lex en comento, se puede
observar en primer término gue su encabezamiento se refiere a gue
lo expuesto en &1, se comunica después de sostener conferencia con
prestigiosos abogados especialistas en patentes de invenci®dn, a

los que menciocna. En seguida, como punto de partida de la materia
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que desea comunica, expresa: "Podemos establecer con absoluta se
guridad" vy a Continuacién trata los distintos puntos de que se
compone, redactados en forma enfitica; a modo de ejemplo, el pun
to 11, dice: "si llega a norteamérica un generador de anhidrido

sulfurecso no registrado, The Envzronmental Protection Agency-EPA-

'enrpl acto requisard y destruird la fruta" vy en el N° 14 recomien

da insistentemente hacer ver a los compradores los riesgos gue co
rren si utilizan productos de la competencia. El punto 15 finali
za el télex advirtiendo: "Existe un dicho muy cierto aplicable a
este casc y que usamos aci :LlLas copias no trabajan .tan bien como

el original™,

De lo expuesto, esta Comisidn concluye gue los
términos del télex, en si mismos, constituyen una amenaza para los
exportadores chilenos de uvas, pues desprestigia los generadores
que no sean fabricados por UVAS QUALITY e insiste en el grave
perjuicio que podrfia acdrrear su uso a los exportadores chilenos.

Si a la forma se agrega que el fondo mismo del
télex es errfneo, pues contiene la mencién de graves sanciones
inexistentes, tales como la accifén criminal por infraccién de pa-
tente y la requisici6én y destruccién de la fruta en el puerto de
embarque, por parte de la Agencia de Proteccidn del Medio ambien-
te, es precisc concluir que este télex constituyd una amenaza ile
gitima para los exportadores chilenos de uvas que, legos en la ma
teria, creerfian todo lo afirmado por €l, absteniéndose de comprar

los generadores que podfan exponerlos a tales riesgos.

Esta conclusidn se prueba con los propiocs argu
mentos de la defensa de la denunciada, cuando, para exonerar de cul
pabilidad al Gerente de NIPO CHILENA, y a esa sociedad, por haber
enviado el té&lex a los exportadores chilenos expresa "es obvio que
¢l senor Rosselot actud de la mis absoluta buena fe, como lo harfa
cualquier lego a gquien el gerente general de una firma extranijera
de reconocida seriedad le envfa los informes de dos eminentes abo
gados norteamericanos, especialistas en materia de patentes, recc
mendadole que, por su trascendencia, los ponga en conocimiento de
sus clientes" v a continuacifn cita la ley chilena de propiedad
industrial en la parte que contempla accién crininal por infraccidén
de patentes, haciendo presente que fue 18gico que el sefior Rosselot

creyera gque se sanciona de igual modo en los Estados Unidos.
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VIGESIMO PRIMERO: De todo lo expuesto se concluye gue el envio

a 1gs_exportadores chilenos de uva del télex
¢l comente, que contenia una falsa e 1licita amenaza, despresti-
giando, ademds, al generador .de anhidrigo sulfurcso de fabricacién
nacional y similar en su confeccidn al fabricado ﬁor Uvas QUALE
Y, tuvo por objeto prolongar ilegitimamente el monopolio legal qu
le habia otorgado la patente de invenciénp chilena n® 23114, despué:
de sy vencimiento, lo que constituye una conducta monop&lica que
ha impedidoe la libre Yy licita comercializacién en Chile de los ge
heradores de anhidrido sulfurcso en dos etapas, sancionada en el
articulo 2% letra f) del Decreto Ley N® 211, de 1373, sin que sea
vadlido el argumento de 1s denunciada que sSlo se trataba de una
advertencia vy una defensa de sy patente N% 23114, va que si habfa
infracecidn a la patente mencionada, la denunciada debid ejercer las
acciones legales torrespondientes v no hacerse justicia por si mis
ma, impidiendo mediante una amenaza ilegftima la libre vy licita
comercializacidn de losg generadores de produccidn nacional, toda
VEZ que al vencerse p] 22 de Noviembre de 1983 1a patéhte N® 23114,

el invento que protegia pasd a sér de dominio plblico.

X£§§§£§9~§§§E§QQ: En lo que concierne a la cuestién mencionada

en el considerando segundo, esta Comisidn deses
tima las alegaciones de la defensa de don Hern&n Rosselot Solo de
Zaldivar que invoca su buena fe al.enviar el télex aludido, confia
do en el saber de los abogados norteamericanos que se mencionan en
su texto, por cuanto &1 mismo reconoce a fsa., 83 dque sus términcs son
fuertes yv en su calidad de gerente de NIPO CHILENA, representante co
mercial en Chile de UVAS QUALITY, tenia interés directo en promover
el articulo que expendia: losg generadores de anhidrido sulfurocso

en dosg etapas, fabricados en Norteamérica poxr UVAS QUALITY.

y£§§§£g9w3§RCERQ: Asimismo, esta Comisifn desestima las alega
clones relativas a la falta‘de responsabilidad
de la sociedad NTPO CHILENA S.A.C. en la difusidn del télex de au
tes, por cuanto esta firma tiene la calidad de representante co-
mercial en Chile de 1a sociedad norteamericana UVAS QUALITY PACKA

GING INC. v ha sido SU gerente y representante legal quien al enviar

en el Decreto Ley N% 211, de 1973, sin que sea excusa absolutoria

‘el hecho que no conste por escrito sy Tepresentacidn, por cuante en
gi Proceso su propio Cerente ha confesado gue su representada, a
SU vez es agente comercial de UVAS QUALITY (fs. 82).
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¥ VISTOS, ademiis, lo establecido en los .ar-
ticulos 22, letra f), 17, letra a) v 18 del Decreto Ley N2 211,
de 1973, o

SE DECLARA::

Que ha lugar a lo solicitado en el requerimien
to del sefor Fiscal Nacicnal Econdmico, s8lo en cuanto se aplica
a la sociedad NIPO CHILENA S.A.C. v a don Hern&n Rosselot Solo

de Zaldivar las multas de $800.000 {ochocientos mil pesos) vy
$ 200.000 (doscientos mil pesos) ,respectivamente.

Notifiquese al seflor Fiscal Nacional Econ®mi...
co, a la sociedad NIPO CHILENA S5.A.C., a don Hern&n Rosselot So
lo de Zaldivar , a la Sociedad Productos Quimicos y Alimenticios
OSKU Limitada y a la Sociedad Quimica y Metalfirgica Timitada
C.P.A,

Acordade por los sefiores Victor Manuel Rivas
del Canto, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de
la Comisidn; Alvaro Vial Gaete, Director Nacjional del Instituto
Nacional de Estadisticas: Gabriel Larroulet Ganderats, Tesorero
General de la Reptiblica y con el voto en contra de.don Juan Igna
clo Varas Castellén, Decano de la-%acultad de Administracién y
Economia de la Universidad Catdlica de Chile y don Juan Pomés
Andrade, subrogando al sehor Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Chile, guienes estuvieron por denegar el reque
rimiento del senor Fiscal Nacional Econdmico por las siguientes

razones

1) Que el principal asunto de esta controversia
no radica, como el considerande 12 lo expresa,
en resolver si las expresiones contenidas en el télex de fs. 8
constituyen una advertencia licita y de buena fe, © una amenaza
ilegitima sobre los exportadores de uva chilenos, para impedir
la libre competencia de las empresas chilenas que producen el dis
positivo generador de anhidride sulfuroso similar al fabricado
por la empresa Uvas Quality Packaging Inc., sino en resolver si
el télex de fs. 8, que se despachs el dia 28 de Septiembre de
1983, encontrdndose vigente en Chile 1la patente N¢ 23114 que s0

lo vencfa el 22 de Noviembre de dicho ano, puede constitulr un
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atentado a la libre competencia de otras empresas que produje
ren el dispositivo generador de anhfidride sulfurosoc similar al
producido por la empresa UVAS. QUALITY PACKAGING INC. en esa fe

cha.

2) Que en Chile, una patente es precisamente un
monopolio legal y licito en cuya virtud sélo

el titular de la patente puéde preducir el artfculo patentado.

3) Due en consecuencia si el dia 28 de Septiembre
de 1983 existia vigente una’ patente que permi
tia a una empresa tener el monopolic legal de la produccifn del
dispositive generador de anhidrido sulfuroso, ninguna otra empre
sa podia producir en esa fecha un artefacto similar y 81 lo hu
biera hecho, habria significado una clara infraccidn a la legis

lacidn de patentes vigente en el pafs.

4) Que toda persona amparada por una marca comexr
cial goza del legitimo derecho a inmpedir el
uso por terceros de su producto patentado hasta el dfa del ven—

cimiento de su marca.

Que en consecuencia, sin importar qué diga

3]

el télex refetido, Y si su finalidad era impe
dir la competencia de otras empresas chilenas gue pudieran haber
producido el mencionado generador, esa finalidad, en sf, era 11
cita en la fecha 28 de Septiembre de 1983 ¥ no cabe ni plantear
se su posible ilicitud. Por el contrario, el actuar de otras
empresas que pudieran haber producido el generador, si que seria

intrinsecamente ilicito en esa fecha.

6) Que es un hecho gue la legislacidn chilena es
muy diversa: de la americana y que la circuns
tancia que una prestigiosa universidad americana, cual es la Uni
versidad de California, tenga a su nombre una patente, que nor-
malmente es el producto de largas investigaciones y posiblemente
de gran costo, hace suponer que tal entidad har§ valer ante los

Tribunales de su pais todos sus derechos, por las vias que esti
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me mis oportunas. Entrar ‘hoy a dilucidar en Chile si la Univer
sidad de California en. Estados Unidos puede o no puede entablar
demandas criminales contra ifnfractores de las patentes gue ella
tenga registradas y vigentes vy cual se;ia el resultado de esas
posibles acciones parece superfluo. El sistema americano de
césos, hace que no pueda simplemente analizarse el problema en
teorfa. Alin si apliciramos la ley chilena, aparte de configu-
rarse infracciones a la Ley'de Propiedad Industrial, pedria con
figurarse figuras penales tratadas en el C6digo Penal dentro de
preceptos mis o© menos generales. Todo ello hace, que adverten-—
cias en ¢l sentido que el titular de una patente puede ejercer
en su palis, si ella esta vigente, &sta o aquella accidn, parece

algo posible y licito.

A mayor abundamiento, con -los antecedentes del
proceso se demuestra que la ley norteamericana contempla acciones
civiles por infraccifn de patente de invencidn norteamericana que
se pueden entablar ante la Corte Federal y ante la Comisidn de
Comercic Internacicnal, segfin sea la accidn que se-ejercitare.

LEn todo caso, mediante estas acciones se podria haber obtenido
una declaraci®dn de los Tribunales competentes que la internacidn
de generadores de anhidride sulfuroso en dos etapas, aun cuando
formaran parte del embalaje de la uva, infringia la patente de
invencidn norteamericana N2 3409444 gque hasta el 5 de Noviembre
de 1985 ampard precisamente el Grape Guard que es un generador
de anhidrido sulfuroso en dos etapas. FEn consecuencia, los di

chos del télex eran verdaderos.

7) Que en consecuencia de lo antes expresado, es
razonable que encontridndose vigente la paten
te de Invencidn chilena N#% 23114, que amparaba los generadores de
anhidride sulfurosc en dos etapas, se envia el t8lex de autos a
los exportadeores chilenos de fruta,con el objeto de advertirlos
de posibles riesgos y'evitaf dificultades, considerando gue en la
actualidad hay evidencias gue los Estades. Unidos, a través de
distintos mecanismos, impiden las importaciones, cuando la impor
tancia de los veoltmenes de productos imﬁortados hacen peligrar su

industria. Asi lo prescribe la legislacién norteamericana, en



el Estatuto Federal 19 yUsc paragrafo 1337 a).

Ademgs, como ya se expresH, estando vigente
la patente chilena N® 23114L’exist§ un mondpolio legal, de modo
que la sociedad NIPO CHILENA S.A.C. réﬁresentante en Chile de
UVAS QUALITY PACKAGING INC., btitular de la patente N2 23114, ac

tud legitimamente al defender su derecho.

8) Que en cuanto a ia ;e$ponsabilidad del gerente
de NIPO CHILENA S.A.C., don He;nén Rosselot
Solo de zaldivar y de la sociedad que 81 repxesenta, por el he
cho de difundir el t&lex que origind este proceso, los miembros
disidentes de la Comisifn estiman que el sefior Rosselot no ests
obligado a conccer la legislacidn norteamericana, y la redaccién
del télex en comento gque citaba la opinién de prestigiosos aboga
dos norteamericanocs hizo que de buena fe estimara verdaderas las
afirmaciones que en dicho t&lex se expresan, Que, por otra par
te, como se ha demostrado, enviar el t8lex es un acto de legiti
ma defensa del derecho derivado de la propiedad de las patentes
de invenci®dn chilena N2 23114 y norteamericana N® 3409444, que
otorgaban a UVAS QUALITY PACKAGING INC. el monopolio legal €n

la comercializacidn de generadores en dos etapas.

Rol ®° 214-84.

Pronunciada por los senores Victor Manuel Rivas
del Canto, Ministro de la Excma. Corte Suprema y Presidente de la

Comisidbn Resolutiva; Gabriel Larroulet Ganderats, Tesorero General
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de la Replblica; Alvaro Vial Gaete, Director Nacional del Instit:
to Nacional de Estadisticas; Juan Ignacio Varag Castellén, Decanc
Facultad de Ciencias Ecénémicas Y Administrativas de la Universi-
dad Catdlica de Chile 3% Juan’Pomés Andrade, subrogando al sefior

- Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,

esolutiva



