Santiago, treinta de julio del dos mil siete.
Vistos:

En los autos ingresados a esta Corte bajo el 6/P-8606, Laboratorios Recalcine S.A.
dedujo Recurso de Reclamacién, en conformidad @@stiablecido en el inciso 2° del
articulo 27 del DFL N° 1 de Economia, del afio 2,@Q fija el texto actualizado de la
Ley de Defensa de la Libre Competencia, contramesncia N° 46/2006, pronunciada
por el Honorable Tribunal de Defensa de la Librenpetencia.

Mediante dicho fallo se rechaz6 la demanda intesaupor la indicada compaiiia en
contra de Laboratorio Novartis S.A., sin costas.

El procedimiento se inici6 mediante demanda de ®atubre de 2005 que presentd
Laboratorios Recalcine S.A. en contra de Laboragomovartis S.A., por haber
incurrido ésta en diversas practicas atentatonasgra& la libre competencia que habrian
tenido por objeto mantener su posicion dominantelanercado relevante, ejerciendo
para ello, en forma abusiva, diversas accionesiplds y administrativas como barrera
a la entrada de un producto de la actora.

En la demanda se expone que el Imatinib Mesilat;mmasmolécula que se utiliza para el
tratamiento de la leucemia mieloide, que se prégean dos formas de cristalizacion,
Alfa y Beta, las que tendrian efectos terapéutidésiticos aunque conformaciones
guimicas diversas. Se explica que hasta el afio 20l03a demandada comercializaba
en Chile un medicamento (llamado Glivec) basaddaeformulacion Beta de este
compuesto, y que el 23 de julio de ese afio su palitEto al Instituto de Salud Publica
dos registros sanitarios para el medicamento dervemhoi Zeite, elaborado en base al
mismo compuesto en su formulacion Alfa, la quenesstes bien conocida y que, por lo
mismo, no resulta patentable como producto noveddgrega que el 3 de diciembre
del afio 2003 Novartis obtuvo la patente de invenaiéspecto de la forma de
cristalizacion Beta del Imatinib Mesilato e inmedraente inicié una serie de acciones
judiciales y administrativas a fin de impedir o apecer el otorgamiento de los
registros sanitarios pedidos por su parte, lasdgtela, y que consisten en una medida
prejudicial precautoria presentada ante el 23°al@@ivil de Santiago, por la que se
suspendid el procedimiento emprendido por su reptada para la concesion de
segundos registros sanitarios del producto sefialaddida que fue dejada sin efecto el
18 de mayo siguiente; agrega que ante el mismaon@ibse presenté demanda de
nulidad de derecho publico, en la que se denegdel#ida precautoria pedida; explica
gue a proposito de una apelacion deducida en ehonisoceso, la contraria solicité una
orden de no innovar, la que inicialmente fue dedagg, una vez reiterada, fue
concedida, siendo dejada sin efecto posteriormexitagle que Novartis presento tres
querellas criminales en contra de su parte, pamfmrtacion supuestamente ilegal de
Imatinib Mesilato, habiendo solicitado en las dosmpras la suspension del
procedimiento de registro sanitario, medida queréebazada en ambos casos, en tanto
que la tercera accidn ni siquiera fue admitidaaattacion; expone enseguida que la
demandada igualmente efectud presentaciones almstigito de Salud Publica, ante la
Direccién General de Relaciones Econdmicas Inté@nates, ante el Departamento de
Propiedad Industrial y ante la Contraloria Genderalla Republica, por las que insto
para que no se concedieran los registros sanitgaicgtados; y finalmente, explica que
Novartis presentd un recurso de protecci 6n cagltiastituto de Salud Publica, el que



fue declarado inadmisible por manifiesta falta dadamento. Sostiene que en su
concepto tales actuaciones constituyen un uso \abwi® las acciones judiciales y
administrativas que concede la ley, instrumentdigapara mantener una posicion
dominante en el mercado relevante, que define acdmorrespondiente a los productos
destinados al tratamiento de la leucemia mieloidmica, definido por el principio
activo Imatinib Mesilato, y cuyo ambito territoriae extenderia a todo el territorio
nacional. Aduce que los hechos descritos tuvieommocefecto retrasar durante dos afos
los registros sanitarios solicitados por su pact lo que fueron vulnerados los
articulos 1° y 3° letra c) del Decreto Ley 211.ePigner presente que como
consecuencia de tales conductas Novartis obturesng econdmicos exorbitantes, que
ellas fueron realizadas en perjuicio de la vidalake personas aquejadas por esta
enfermedad y, por ultimo, que la demandada seiiizidente en esta clase de
comportamientos. Termina solicitando que, en d&fmi se acoja su demanda y se
sancione a Laboratorios Novartis S.A. con una maéte20.000 Unidades Tributarias
Anuales, o la que determine prudencialmente eunah y se le ordene que en lo
sucesivo se abstenga de continuar con acciones lesrdenunciadas.

Contestando la demanda, Novartis solicitd el regltzla accion deducida, con costas,
fundado en que las intentadas por su parte, tadiciales como administrativas, son
razonables, proporcionadas vy justificadas, puesanedellas solo pretendia proteger
sus derechos de propiedad intelectual, industridé ynformacion no divulgada, como
inventor del principio activo Imatinib Mesilato. Agga que en febrero de 2004 el
Instituto de Salud Publica le comunicé que la daetaate habia solicitado registros
sanitarios secundarios para el producto Zeiteficadio como ?similar? a Glivec, de lo
gue deduce que la defensa de sus derechos apaceota legitima, puesto que la
similitud entre ambos medicamentos podia suponewulaeracion de su patente de
invencion. Manifiesta que, a comienzos de 2004p tawticia de la importacion
practicada por la demandante de 100 gramos deniimatiesilato, actuacion que
motivd su primera querella criminal, a la vez gaeskegunda se explica por la int
ernacion por la actora de 4,4 kilos del mismo coespy pues supuso que ellas
anunciaban el inicio de la comercializacion de ammfico idéntico al protegido por su
patente. Enseguida, expresa que mediante la carefatituada a la Contraloria General
de la Republica pretendié que se diera cumplimiemtdratado de Libre Comercio
suscrito entre nuestro pais y Estados Unidos ddedloerica, en cuanto a la no
utilizaciéon de informacién cientifica no divulgadauyo uso fund6é también la
presentacion del recurso de proteccion que intent@ontra del Instituto de Salud
Publica. Aflade que las acciones opuestas por $& §i@o han retrasado en dos meses
la concesion de los registros sanitarios a la ddar@e, y que ésta los obtuvo
efectivamente en junio de 2005, por lo que, corglunp han existido las barreras de
entrada mencionadas por la actora, imputablesparse. Explica que no medié dolo en
su conducta, pues su Unica intencion fue la deegeotsus derechos, que aquélla no ha
tenido efectos anticompetitivos y, en cuanto ablerseficios econdmicos obtenidos, que
del total de pacientes que reciben el tratamie@@® lo obtienen gratuitamente.
Respecto de la gravedad de la conducta imputadmyerque debe tenerse en
consideracion que su parte no es el Unico ofedwitproducto y, en lo relacionado con
la reincidencia que se le reprocha, explica queotaducta imputada en esta causa es
diversa de aquella por la que se le condend en. 2004

El Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Corepeia en la sentencia, que rola a
fojas 916 y siguientes, rechaz6 la demanda intarpiad Recalcine.



A fs. 934 Laboratorios Recalcine S.A. dedujo redaidn en contra de la sentencia
individualizada mas arriba y pidi6 que este Triburfenmiende la sentencia
recurrida...revocandola y en definitiva acogienaalémanda interpuesta en todas sus
partes con expresa condenacion en costas?.

A fs. 950 se trajeron los autos en relacion.
Considerando:

1°) Que la reclamacion deducida por LaboratoriesaRine S.A. se basé en que la
sentencia reclamada, si bien identifica correctaentncuestion a resolver, yerra en la
respuesta, toda vez que determiné que las acciejgsidas por la demandada
constituyeron una via razonable para defende rxtdusvidad de su patente de
invencién, en circunstancias que, en su opinidoninéto objeto de ellas fue el de
impedir ilegitimamente el ingreso de un nuevo cdidpe al mercado relevante de que
se trata. En efecto, expresa que ello se coligbetsio que al momento de ejercitar las
acciones en comento, Novartis jamas tuvo la dudanable que los sentenciadores
estimaron legitimaba su proceder y porque, ademgsica que tales acciones deben
ser analizadas en su conjunto para percibir lauiivega intencion perseguida por la
contraria;

2°) Que, en cuanto se refiere al primero de losnmamientos citados precedentemente,
la actora sefala que la demandada erigio artiir@ate barreras de entrada por medio
del ejercicio de un conjunto de acciones judiciatlesdministrativas, sabiendo o no
pudiendo menos que saber que carecia de fundanegaopara ello, pues desde un
comienzo oculté informacion al tribunal, omitien@xplicitar la limitaciéon de su
patente a una sola formulacion del principio actimatinib Mesilato, haciendo creer a
las diversas instancias involucradas que detematemte sobre cualquier forma en que
se presentase tal compuesto. Explica que no esstmarobrar en un legitimo error o
duda, que interponer dolosamente acciones judiciabeciendo valer privilegios de
propiedad industrial inexistentes, lo que develadaladera intencion que conducia a
Novartis. Agrega que si bien los falladores conetugue, en el momento en que fueron
interpuestas las dos primeras acciones criminalasdg nulidad de derecho publico, a
Novartis le asistia una duda razonable acerca dermaulacion del principio activo
importado por su parte (aclarada soélo con la etadd@n del informe pericial agregado a
la segunda causa criminal), sostiene que tal elgmén no se condice con los hechos,
desde que en el primer proceso penal su partetadjuncertificado del proveedor del
producto en el que se informaba que éste corregpanth formulacion Alfa, lo que
debid inhibir a la demandada de continuar preseotacciones judiciales. En seguida
expresa que el proceder de Novartis sélo se explicgue éste supo desde un comienzo
que su parte jamas vulneraria derechos industiagess, por lo que yendo mas alla de
una mera omision, declar6 falsamente, en ambaseltagercriminales, un hecho
inexistente al arrogarse privilegios que no posstéialando que gozaba de derechos
sobre el Imatinib Mesilato en cualesquiera de smsnds. Termina esta parte
argumentando que lo dicho deja de manifiesto querel@ladera intencion de la
demandada consistia en impedir el ingreso de urpetidor al mercado y no en
proteger su patente de invencion;

3°) Que, en lo que respecta al segundo de susrhemdas, la reclamante manifiesta
que fracasadas las acciones mencionadas mas &tabartis instrumenté otras nuevas



con el mismo fin (asi, menciona la que inici6 eteée proceso criminal, la de proteccion
y una reconsideracion presentada ante la ContalGéneral de la Republica),

modificando la estrategia utilizada al sustituiraeumento dado en sus anteriores
intentos (basado en el privilegio industrial depstiente de invencion), pues éste no
habia dado frutos. Aflade que el rechazo de planaléde pretensiones procesales no
resta meérito a la inequivoca intencion perseguida lp demandada de retrasar o
bloquear la salida al mercado de un medicamentyguwentaba con registro sanitario.

Finalmente, la reclamante solicita revocar la senéede que se trata y en definitiva
acoger la demanda interpuesta por su parte, calasgosancionando a Laboratorio
Novartis Chile S.A. en los términos indicados eranticulo 26 c) del D.F.L. N° 1 de
2005, asi como previniéndolo de que se abstengalo esucesivo, de mantener
conductas atentatorias a la libre competencia;

4°) Que Laboratorios Recalcine S.A. demandé a leaboo Novartis S.A. fundado en

el ejercicio abusivo que éste habria realizado dershs acciones judiciales y
administrativas, las que habrian sido utilizadasma@darreras a la entrada de un
producto de su parte, con el fin de mantener lacigmsdominante que la demandada
ostentaba en el mercado relevante de que se trata;

59 Que el articulo 3° del D.F.L. N° 1 que fija teixto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973twstaque ?El que ejecute o celebre,
individual o colectivamente, cualquier hecho, aztmonvencion que impida, restrinja o
entorpezca la libre competencia, o que tienda dymiodichos efectos, serd sancionado
con las medidas sefaladas en el articulo 26 deelsemte ley, sin perjuicio de las
medidas correctivas o prohibitivas que respectdicteos hechos, actos o convenciones
puedan disponerse en cada caso.?

?Se consideraran, entre otros, como hechoss actoonvenciones que impiden,
restringen o entorpecen la libre competencia, lguientes:... ¢) Las practicas
predatorias, o de competencia desleal, realizasla®lcobjeto de alcanzar, mantener o
incrementar una posicion dominante?;

6°) Que en su motivacion undécima la sentenciaafii@rtadamente, a juicio de esta
Corte, el asunto a dilucidar, al indicar que lastié® objeto del litigio es determinar si
la interposicion de las acciones de que se tratstitoyd una conducta que atenta
contra la libre competencia, con el objeto de béaguo retrasar la entrada de un
competidor, o si, por el contrario, fue una viaorable para defender la exclusividad
derivada de su patente de invencion;

7°) Que para resolver sobre el particular, ebfalh examen indaga, en primer lugar,
acerca de los efectos que tuvieron las accionegpimstas por Novartis, concluyendo
en el razonamiento décimo tercero, conforme al tméte los antecedentes, que el
procedimiento de registro sanitario del medicameigite se retrasé aproximadamente
catorce meses a causa o con ocasion de ellas;

8°) Que una vez determinado lo anterior, la semeanaliza si el accionar de la
demandada estuvo presidido por una duda razonabteianto a la composicion del
producto importado por Recalcine, de manera qumipgerestimar que su actuacion
tenia por fin proteger sus derechos, y en qué mmeuedo establecido de manera



fehaciente que éste correspondia a una cristaizativersa de aquella que ampara su
patente;

99 Que el planteamiento anterior conduce al Halvler Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia a examinar los diversos elemeprtoisatorios tenidos a la vista, de
cuyo analisis deduce que soélo con la agregacigmradeso criminal de un segundo
informe pericial, realizado por el Laboratorio daiQica de la Universidad de Chile,
fue posible establecer de manera concluyente qusuftancia en cuestion no
correspondia al principio activo amparado por lzp@ del demandado;

10°) Que, de esta manera, resulta convince ntefégencia a que se arriba en el
raciocinio vigésimo, en cuanto alli se expone ca@es de dicho informe, existio una
duda razonable respecto de la real composiciéprdelucto importado por Recalcine,
lo que justificaria, a efectos de evaluar a ladezlas normas que protegen la libre
competencia, las acciones judiciales y administaatinterpuestas por Novartis, como
titular de una patente de invencion sobre el gpincactivo Imatinib Mesilato en su
cristalizacion Beta?;

11°) Que, seguidamente, el fallo reflexiona acdeckas dos ultimas acciones judiciales
intentadas por la demandada (aquellas interpuestaposterioridad al momento fijado
en el fundamento anterior), sentando en las motimas vigésima cuarta y vigésima
quinta que ellas tuvieron por fundamento el uselidb de informacion cientifica no
divulgada y que, ademas, no produjeron efecto algespecto del registro sanitario del
medicamento de Recalcine;

12° Que con el mérito de los antecedentes desgitrcedentemente, el fallo termina
concluyendo en sus juicios vigésimo sexto y vigésiseptimo que las acciones
judiciales y administrativas materia de la demadéautos no pueden ser calificadas
como contrarias a la libre competencia;

13°) Que las referidas conclusiones a que arribfal® reclamado examinados
sustituyendo fundamentos y los elementos de j@nigue se apoyan, como también la
rigurosidad de los razonamientos efectuados, detamyue esta Corte también llegue
al convencimiento de que las actuaciones reproshama pueden ser estimadas
constitutivas de infraccion al articulo 3 letradgl D.F.L. N° 1 que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decrety N° 211, de 1973 , como lo
pretende la demandante en su recurso de reclamacion

14°) Que acorde a lo reflexionado, el aludido regude reclamacién no puede
prosperar y debe ser rechazado.

En conformidad, asimismo, con lo que disponeraltieulos 1, 2, 3, 18, 19, 22, 26 y
27 del D.F.L. N° 1 que fija el texto refundido, cdmado y sistematizado del Decreto
Ley N° 211, de 1973, publicado en el Diario Ofician fecha 07 de marzo de 2.005, se
declara:

Que se rechaza el recurso de reclamacion irgstppor la parte demandante de
Laboratorios Recalcine S.A., mediante la presetiage fs. 934, contra la sentencia N°
46/2006 del Honorable Tribunal de Defensa de lad.ibompetencia, de veintiocho de
noviembre ultimo, escrita a fs. 916 y siguientes.



Registrese y devuélvase, con sus agregados.

Redaccion a cargo del Ministro Sr. Galvez.

N° 6667-2006.Pronunciado por la Tercera Sala, iatigpor los Ministros Sr. Ricardo
Galvez, Sr. Adalis Oyarzun, Sr. Pedro Pierry y ab®gados integrantes Sr. Arnaldo
Gorziglia y Sr. Rafael Gdmez. No firma no obstardber estado en la vista de la causa
y acuerdo del fallo el abogado integrante sefior €0por estar ausente. Santiago, 30

de julio de 2007.

Autorizado por la Secretaria subrogante Sra. Catelaera B.



