REPUBLICA DK CHILE
COMISION RESOLUTIVA

RESOLUCION No__657 ¢

Santiago, tres de julio de dos mil dos.

VISTON:

L= be presenta ante fa Fiscalfa Nacional Fcondmica la empresa Smithkline Beecham
Corporation, en adelante también Smithldine, y denuncia a Laboratorios Maver Lida.. en
adelante también Maver, por actos desleales y contrarios a la Hbre compelencia
cometidos por esta dltima, con ¢l objeto de que sean mvestigados v posteriormente

sancionados a través de la Comision correspondiente.

Seflala como antecedente el hecho que su representada es una compafia inglesa que opera
como tal desde 1989, orientando sus actividades a la claboracion v comercializacion de
producios farmaccaticos gue son distribuidos en la totalidad de los paises del mundo.
tabricando y distribuyendo productos que se venden bajo receta médica y otros que pueden

ser vendidos mas libremente OTC o = Qver the counter™, es decir, ¢in necesidad de recela.

Anade que dentro de esta Gltima categoria se encuentran aquetlos distribuidos o gran eseala
como por ejemplo Panadol y el producto antidgcido efervescente en polvo que comereializa

con fas marcas Sal de Fruta y Fno

QJue ademads fabrica y distribuve sus producios en los paises a traves de sus subsidiarias
locales, pero s embargo, por cuestiones de orden econdmico v comercial resulta mas
conveniente asociarse contractualmente con terecros, adquiriendo la forma de un contraio

de licencia,

Que corr Maver inicio relaciones comerciales el 30 de agosto de 1965, fecha en la cual

suseribio un acuerdo de fabricacidn y venta, posteriormente complementado por eseritura
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privada suscrita por las partes con fecha 26 de agosto de 1970, en virtud de fa cual se le
awtoriz6 para labricar y vender por su propia cuenta en Chile un producto antidcido en
polvo que se distingue con las marcas comerciales Sal de Fruta v Hno Que nam
implementar el contrato le fransmitié las férmulas que permitian la fabricacion de ese
producto. la autorizo para utilizar una serie de marcas y la facultd para tramitar y obtener
del Instituto de Salud Pablica fos registros sanitarios necesarios que le permiticran fabricar
v comercializar dichos productos en Chile a titulo de licenciatario. Lste convenio entro a
regir en la fecha antes indicada, con un plazo de vigencia de 6 afos, pudiendo renovarse
automatica e indefinidamente salvo gue cualquiera de las partes manifestara su intencién de

terminarlo mediante aviso enviado a a otra con 6 meses de anticipacion.

(Juc con fecha 9 de septiembre de 1996 Smithkline envid a Maver una comunicacion en la
cual mantfestaba su intencion de poner (éomino al convenio, lo qut; provecd gue ¢sta hiciera
presentactones anie el Institute de Salud Pablica, los Tribunales de Justicia v ante el jucz
arbitro designado por las partes, quien dictaming el 30 de noviembre de 1999 que el
convenie habia terminado efectivamente ¢l 16 de marzo de 1997, es decir 6 meses despuds
de T recepeion por parte de Maver de fa comunicacion. Las partes presentaron ante ¢l
drbitro un eserito de avenimicnto, desistimiento y de renuncia de acclones y aceptacion,

ademids se reguld el modo en que Maver pagarfa a Smithkline las indemnizaciones

establecidas por el arbitro.

Afade que Maver ha incurrido en un serie de conductas de competencia desleal, gue han
tenido por objeto inductr a Jos consumidores a confusiones y equivocos a través de la
nnitacion de tos signos distintivos ¢ imagen giobal del producto de Smithkline identificado

con las marcas Eno v Sal de Fruta.

Como tales conductas de competencia desleal indica: ¢l registro y solicitud de registro
directamente o por interposita persona de marcas comerciales y nombres de dominio que
imitan o copian las marcas comerciales v la imagen global del producto de Smithkline
identificado con las marcas Eno y Sal de Fruta; el registro de ires etiquetas que
reproducirian exactamente la imagen que se empleaba en la comercializacion de Eno - Sal

de Fruta. solicitado por Mariela Percira Flores y posteriormente transferidos a Maver;
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registre de la marca Disfruta solicitado por Manela Peretra, transferidos a Laboratortos

Volta guien los Heencia a Maver.

Solicita a la Fiscalia Nacional Econdmica instruiv una investigacion de los hechos
denunciados vy requerir de la Comision que corresponda la aplicacion de las medias
COITECvVas (UE Sean Necesarias.

2- A s 141 del expediente de investigacion de la Fiscalia Nacional Heondmica Rol N
344-01, informa [a empresa Maver y en sintesis indica que dado el caracter bilateral de los
contratos de licencia, si bien el duefio del producto v de la marca faculta al licenciatario a
comercializarlo, generalmente éste ultimo se obliga a realizar diferentes inversiones y
vastos asi como a otorgar una contraprestacion en dinero, correspondiente a un porcentaje
del monte de las ventas (rovalty); a lo que hay que agregar el “good will™ que Maver cieo
para Smithkline durante 30 afics, relacion comercial que reportd importantes bencticios a
ésta hasta mediados de 1996, caando decidid unilateralmente poner término a los contratos

celebrados con Maver.

(ue ademas el diseno grafico de los envases utihzados para la comercializacion del
mroducto 2no, es y era de propiedad de Maver va que a comicnzos de 1993 esla empresa
propuso a Smithkline cambiar la imagen tradicional del producto Eno, lo que fue aceptado

v encomendd a su costa los nuevos disefios.

Oue prefender establecer una presunta conspiracion en el hecho de que las solicitudes de
registro de las tres etiquetas (ueran presentadas por la misma persona carece de toda [ogica
va que es frecuente en materia marcaria que los interesados en los registros no tiguren en

fas solicitudes a fin de impedir que la competencia se entere de los secretos del negocio.
Solicita tener por evacuado el informe y rechazar la denuncia en todas sus partes.

3o A s 1 de estos autos formula requerimienio la Fiscalia Naciona! Leondmica. mediante

olicio N 970, de 9 de noviembre de 2001, ¢ indica:

J
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Que del andhisis de todos los antecedentes se puede concluir que Maver ha incurrido en una
conducta de competencia desleal al registrar, por interpdsita persona, las 3 marcas etiquetas

gue s¢ empleaban en la comercializacion del producto Eno, de propiedad de Smithkime.

(Jue en lmvestigacion no existe ningan antecedente gue permita establecer que Smithkiine
hava reconocido a Maver tener la propredad sobre los referidos disefios, smo por o

contrario estaban destinados a distinguir un producto perteneciente a Smithkline.

g‘Quc ademas ha quedado demostrado la intencion de Maver de comercializar un producto
propio - Disfruta - impidiendo cl normal desarrollo de un producto similar ya posicionado
en el mercado - Fno -, pertencciente a un competidor y cuya fabricacion, distribucion y
venla tuvo a su cargo durante mds de 30 afios, lo que genera confusion ¢n el consumidor
sobre el producto y/o procedencia vy ademas implica un aprovechamiento indebido de la
reputacton y el esfuerzo ajeno, lo que constituye una conducta de competencia desleal que
limita o cntorpece el adecuado [uncionamiento del mercado.

Solicita tener por interpuesto ¢l requerimiento en contra de Maver v acogerlo en todas sus

o

partes, aplicando a la requerida la multa que esta Comision estime pertinente.
4.- A fs. 9 se hizo parte Smithkline Beecham Corporation,
S-A 1519 se evacua el traslado conferido a la requerida. Maver, ¢ indica en sintesis:

Que fa H. Comusion ha resuelto en forma permanente que para atribuir a una conducta un
determinado efecto en el mercado se requiere de una basc empirica, es decir, de
antccedentes concretos gue acrediten que dicho efecto ha tenido lugar v que €l es
consecuencia de dicha conducta. Nada de eso sc encuentra en el requerimiento ni en ¢l
expediente en el cual no existe andlisis alguno relative a topicos tales como la composicion
del mercado relevanie en que inciden las conductas, la eventual creaeidn de barreras de

entrada, la eliminacion de la competencia, eteétera.
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(QJue nos encontramos frente a hechos propios del ambito de relaciones contractuales cntre
Maver y Smithkiine, o bien cacn deniro de la esfera de atribuciones de tribunales especiales

que han conocido v siguen conociendo de cllos.

Que en parte alguna del convenio de fabricacion v venta de 1965, sc establecia que los
disefios vy marcas comoe as registradas por Maver vy utihzadas exclusivamentc con
combinacion con la marca Imno, debian pasar a ser de propiedad de Smithkiine una ver

concluide ¢l contrato.

Que las partes firmaron un avenimiento en relacion al juicio que mantenian v Maver lo
cumplio integramente, otorgandose amplio v completo finiquito, cuestionando la requerida
gue Smithkline vuelva a disculir sobre hechos respecto de los cuales ¢l avenimiento es

plenamente aplicable y tiene el efecto de cosa juzgada.

Que en cuanto a las conductas mimputadas a Maver con relacion a las marcas eliquetas
mencionadas en el requerimiento, €stas carecen de toda importancia en la compelencia que
ambas manticnen con sus productos. Maver enfrenta un requerimiento de la IMiscalia
Nacional Econdomica ante el cual armesga ser objelo de una sancién econodmica por una
conducta que serfa constitutiva de infraccion al Decreto Ley N® 211, va que habria tenido
influencia relevante en el mercado de uno de los productos elaborados y comerciahizados
por Maver. Sin embargo, es del caso sefialar que las descripeiones de las mismas que
cfectia la Fiscalfa Nacional Economica son confusas y olvida hacer referencia a la forma

en que podria haber tenmido mtluencia en ¢l mercado.

Solicita tener por evacuado el traslado conferido y negar tugar al requerimiento, con costas.

6.- Fsta Comision estimd que no existian hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos

v ordeno traer los autos en relacidn.

7.- Con fecha § de mayo de 2002 tuvo Jugar la vista de ta causa alegande los abogados de

fas partes, quedando los autos en cstado de fallo.



REPUBLICA DE CHILE
COMISION RESOLUTIVA

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERQO: Que consta en el expediente de investigacion de la Fiscalia Nacional
Eecondomica Rol N° 344-01, que Smithkline interpuso denuncia ante ese organismo a fin de
gue la Comision competente que corresponda sancione a Maver por haber mcurrido cn
conductas que tendrian por objeto competir en forma desleal e inducir a los consumidores &
confusiones v equivocos a través de la imitacion de los signos distintivos e imagen global
del producto antiacido efervescente identificado con las marcas “ENO” vy “SAL Dl

FRUTA™;

SEGUNDO: Que asimismo consta en autos que la Fiscalia Nacional FEcondmica, luego de
investigar los hechos denunciados, formuld requerimiento en contra de Maver solo por
algunos capitulos que fueron materia de la denuncia, expresandose cn dicho requerimiento
que las restantes acusaciones habrian sido resueltas, incluso con antelacién a la

presentacion de la denuncia, o bien se encontrarfan pendientes de resolucion ante otros

OTEANISITOS;

TERCERO: Que esta Comision Resotutiva esta llamada a resolver acerca de si la conducta
desarrollada por la requerida Maver, consistente en la registro, por interpdsita persona, de
ires marcas-etiquetas que se individualizan en autos y que corresponderian exactamente,
seotm el requerimiento, a los disefios que durante un largo perfodo se emplearon en la
comercializacion del producto ENO de propiedad de la denunciante Smithkline. cuya
(abricacion, distribucion y venta tuve a su cargo la propia Maver durante mas de 30 afios,
constituye un acto de competencia desleal v un atentado en contra de la libre competencia

en los términaes sefialados en el Decreto Ley N® 2115

CUARTO: Que en primer lugar cabe establecer, tal como o ha scitalado la parte requerida
en sus alegacioncs en estrados, que en este caso el procedimiente ante csta Comision
Resolutiva se  inicid mediante requerimiento de la Fiscalia Nacional Economica,
presentacion que describio la conducta perseguida, y que la requerida sobre la base de csta

accion ha presentado sus defensas al evacuar el traslado conferido;
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QUINTO: Que las partes que sostiencn la denuncia, por ende, no han podido extender sus
alegaciones a hechos v conductas respecto de las cuales no se ha interpuesto requerimiento,
nt sobre matertas que no han sido objeto de una aute motivado que haya dado 1nicio 4 una
investigacion, en los términos exigidos en el articulo 17, letra a), y articulo 18, letras B y €,
del Decreto Ley N 211, bajo riesgo de vulnerar la legalidad del proceso v dejar a la parte

acusada en la indefension:

SEXTO: Que en cuanto al fondo, cabe considerar gue Smithkiine y Maver, a fines del afio
1999, presentaron ante el juer arbitro gue conocia la contienda surgida en virtud de los
contratos de fabricacion y venta, v de licencia de marcas registradas, que regian a ambag
partes desde 1965, un escrito de avemmiento, desistimiento, renuncia de acciones vy

aceptacion, que en copia {ue acompafiade a la investigacion de la Fiscalia a fojas 107,

Iin el numerat 4 del titulo segundo del avenimiento, se establecio una clausula de no
compelir de caracter temporal en favor de Smithkline, que regiria hasta el dia 15 de junio
de 2000, esto es, por un lapso de seis meses luego de la terminacion del contrato con

Maver.

Lsta cldusula concuerda con lo pactado con antelacion por fas mismas partes en el contrato
de (abricacion y venta de 1963, como consta de las traducciones del mismo que constan a
fojas 183 v siguientes del expediente de investigacion. En efectlo, en este contrato, en la
clausula décimo tercera, se estipuld similar pacto de no competir para tener efecto durante
fa ejecucion del mismo, y ademas, al 1gual que en el avenimiento, se acordd extender esla
prohibicion por un periodo de seis meses desde la terminacion del contrato. Asimismo,
Maver se obligd a cesar en la fabricacion y venta de un producto conocido con el nombre
de “Prestex”, ¢l cual las partes consideraron como un producto saline elervescente

competidor del produacto “LINO™.

Estas clausulas rellejan que las partes reconocicron la capacidad de Maver de desarroliar
productos que pudieran competiv con Smitkline luego de la terminacion de la relacion

contractual entre ellas, como ocurrid en la especie;
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SEPTIMO: Que adicionalmente, det andlisis del avenimiento de 1999, s desprende en
forma determinante para juzgar las conductas perseguidas, que ia denunciante Smithkiine
no formulo reserva de acciones o de derechos que abarcaren el use de los registros del afio
1995, materia del requerimiento, y que estaban en conocimiento de Smithkiine al momento

de suscribirse el avenimiento:

OCTAVO: Que en consecuencia, los antecedentes de autos Hevan a concluir que las partes
tanto al momento de suscribir los contratos de 1965 como a la fecha del avenimiento,
estaban en pleno conocimiento de que ambas empresas eran potenciales competidores en el
mismo mercado y respecto de productos de igual rubro. Que ademas conocian a la fecha de
acordar el avenimiento los registros de marcas - etiquetas materia del requerimiento, y que
cran de proptedad o al menos podian ser usados por Maver, como asi lo hizo al presentar
esta empresa oposiciones a registros solicitados por Smitkline, Que no obstante estos
antecedentes, las partes no acordaron estipulacion alguna que se refiriera al uso futuro que

Maver pudiera hacer de los mismos registros;

NOVENO: Que en este orden de consideraciones, acreditadas las circunstancias ¢n que sc
fiquitaron las relaciones entre licenciante vy licenciatario, no sc dara lugar al

requertmiento de la Fiscalia Nactonal Liconomica, por estimir esta Comision gue las

conductas desplegadas por Maver no son constitutivas de actos de competencia desleal.

Y conforme a lo dispuesto en los articulos 1°, 2°, letra 1), 17, 18 del Decreto Ley

N® 211, y articulo 144 del Cédigo de Procedimiento Civil, esta Comision resuelve:

Rechazar ¢! requenimicnto de fs. 1 de la Tiscalia Nactonal Leondmica interpuesto
en contra de Laboratorios Mover Lida., sin costas por estimar que ha tenido motivo

plausible para htigar.
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Notifiquese a las partes v en su oportunidad, archivesce.

Rot N 658-01

Pronunciada por don José Luis Pérez Zaflartu, Ministro de la Ixema. Corte Supreina y
Presidente de la Comisién, don Sergio FEspejo Yaksic, Superintendente de Electricidad vy

Combustible, don Cristian Paima Arancibia, Director del Servicio Nacional de Aduanas,
don Antonio Bascufidan Valdés, Decano de fa Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile, y don Patricio Rojas Ramos. Decano de la Facultad de Ciencias Feondmicas y

Administrativas de la Universidad Finis Terrae.
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