REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis.

A fojas 121: a lo principal y al primer otrosi, estese a lo que se resolvera a
continuacion; al segundo otrosi, por acompafiado el disco compacto que contiene
la version electrénica de la contestacion; y, a los otrosies tercer y cuarto, téngase

presente.

A fojas 159: a lo principal, atendido que los argumentos expuestos no desvirtdan lo
resuelto a fojas 150, no ha lugar; y, al otrosi, por cumplido lo ordenado a fojas

150. Por acomparfiados, con citacion.

Se resuelve derechamente la presentacion de fojas 113: a lo principal y al primer
otrosi, estese a lo que se resolverd a continuacion; al segundo otrosi, por

acompafado, con citacién; y, a los otrosies tercer y cuarto, téngase presente.
VISTOS:

1. Que a fojas 19, el 5 de noviembre de 2015, Synthon Chile Limitada (en
adelante, “Synthon”) interpuso una demanda en contra del Tribunal de Propiedad
Industrial (en adelante, “TPI”) y de Millennium Pharmaceuticals, Inc. (en adelante,
“Millennium”). La actora funda su accion en que: (i) el 12 de mayo de 2011 el TPI
concedié a Millenium la patente N° 47.417 referida al principio activo Bortezomib,
invocando como prioridad una solicitud europea; (ii) esta patente habria sido
concedida como patente de revdlida, esto es patentes que se solicitan en Chile
para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en tramite en el
extranjero, las que sélo se otorgarian por el tiempo que falte para que expire el
derecho en el pais en que se solicitd o se obtuvo la patente; (iii) la Ley N° 19.996,
de 11 de marzo de 2005, modificd la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial
derogando la institucion de las patentes de revalida; (iv) la Ley N° 20.160, de 26
de enero de 2007, modificé la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial
consagrando la institucién de la proteccion suplementaria para aquellas solicitudes
de patentes de invencidn cuya tramitacién exceda 5 afios y cuyo otorgamiento
tardio se deba a demoras injustificadas por la autoridad. Agrega que la peticion de
proteccion suplementaria se realiza ante el TPI sin solemnidades de publicidad; sin
procedimiento de oposiciones; sin la posibilidad de apelacién por parte de terceros
y que, en los hechos, se ha impedido la presentacion de escritos por parte de
terceros; (v) Millennium habria solicitado una proteccion suplementaria de la
patente N° 47.417, la que, pese al informe en contrario del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, habria sido concedida por el TPI el 5 de noviembre de 2012;

(vi) Synthon afirma que el otorgamiento de la proteccion suplementaria
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configuraria un ilicito de abuso de patente, ya que tanto la peticion como la
concesion de extension del plazo de proteccion irian mas alld de lo que dispone la
ley, puesto que la institucién de la proteccién suplementaria seria improcedente
tratandose de patentes de revalida, al no existir norma que lo permita; (vii)
concluye que se estaria en presencia de un monopolio de privilegio, atendido que
la proteccién suplementaria concedida constituiria una violacién al articulo 4° del
Decreto Ley N° 211 (en adelante, D.L. N° 211).

2. Que, atendidos los hechos expuestos, la demandante solicita que se
declare que la concesion de proteccion suplementaria, en casos en los que se ha
aplicado la Ley N° 19.039 previo a su modificacion por la Ley N° 19.966,
constituye un atentado a la libre competencia; que la patente de invencién N°
47.417 expira el 27 de octubre de 2015; y, que a partir del 28 de octubre de 2015,
el principio activo Bortezomib queda a libre disposicion del mercado para ser

utilizado por cualquiera. Todo lo anterior, con expresa condenacion en costas.

3. Que, a fojas 113, Millennium opuso en contra de la demanda de autos la
excepcion dilatoria de incompetencia del Tribunal, en atencién a que el supuesto
acto anticompetitivo imputado por la actora seria la dictaciéon de una resolucion del
TPI. En tal sentido sostiene que: (i) el TPI es un érgano jurisdiccional, sujeto a la
superintendencia directiva, correccional y econémica de la Excma. Corte Suprema;
(i) lo impugnado seria una resolucion judicial dictada en ejercicio de la funcion
jurisdiccional del TPI; (iii) este Tribunal no seria un tribunal de alzada del TPI, por
lo que la demandante pretenderia crear una instancia de revision no contemplada
en el ordenamiento juridico, vulnerandose con ello la Constitucién Politica de la
Republica; y (iv) que este Tribunal habria reconocido su incompetencia para

conocer materias como la de autos.

4. Que, a fojas 121, el TPI, representado por el Consejo de Defensa del
Estado, igualmente opuso en contra de la demanda de autos la excepcion dilatoria
de incompetencia del Tribunal. Funda su excepcion en que: (i) el TPI constituiria
un organo jurisdiccional y no administrativo, como pretende la actora; (ii) los
procedimientos de los cuales emanan las resoluciones del TPl serian
procedimientos jurisdiccionales y no administrativos, revistiendo tal naturaleza el
procedimiento en Unica instancia mediante el cual se resuelve una solicitud de
proteccion suplementaria; (iii) en relacion con lo anterior, el acto recurrido no seria
un acto administrativo; (iv) si bien el articulo 4° del D.L. N° 211 establece que “no
podran otorgarse concesiones, autorizaciones, ni actos que impliquen conceder

monopolios para el ejercicio de actividades econdmicas, salvo que la ley lo
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autorice”, ello no implica que el Tribunal pueda conocer de pretensiones
invalidatorias de resoluciones judiciales, segun dispone el articulo 18° del D.L. N°
211; (v) los derechos de propiedad industrial no constituirian una concesion; (vi)
este Tribunal no seria una instancia para resolver cuestiones conocidas y
decididas por otros tribunales; y (vii) la Excma. Corte Suprema, por medio del
recurso de queja, seria el tribunal competente para conocer de la impugnacion del
acto recurrido, la que ya habria establecido que la resolucién del TPI que otorga
una proteccion suplementaria tiene el caracter de sentencia definitiva, sin perjuicio

de las otras vias de impugnacion procedentes.
Y CONSIDERANDO.:

Primero: Que, en primer lugar, se debe tener presente que los articulos 3°, 5° y
18° N° 1 del D.L. N° 211 atribuyen competencia exclusiva a este Tribunal para
conocer y resolver respecto de cualquier situacion que pudiere constituir una
infraccion a la libre competencia, esto es, cualquier hecho, acto o convencion que
la impida, restrinja 0 entorpezca, o tienda a producir dichos efectos, sin que se

prevean excepciones o limitaciones;

Segundo: Que, ademas, el D.L. N° 211 es aplicable a toda clase de actividades
econdémicas, sea que correspondan o no a la prestacién de servicios publicos, y

sea que los preste el Estado directamente o no;

Tercero: Que, la accion promovida por Synthon persigue que este Tribunal
declare que el otorgamiento de proteccion suplementaria para patentes de revalida
por parte del TPl constituye conceder un monopolio para ejercer actividades
econdémicas, sin que exista una ley que asi lo autorice, deviniendo dicha conducta

en un abuso anticompetitivo;

Cuarto: Que si bien solo este Tribunal puede declarar como contraria a la libre
competencia una determinada conducta, prevenirla, corregirla y sancionarla con el
fin de resguardar este bien juridico, es posible advertir que la accion promovida
por Synthon busca, en definitiva, que este Tribunal se pronuncie sobre la
competencia que tendria el TPl para conceder una proteccion suplementaria
respecto de patentes de revalida y sobre los fundamentos de una decision

jurisdiccional de éste;

Quinto: Que, en concordancia con lo anterior, un pronunciamiento sobre el
asunto controvertido en autos transformaria a este Tribunal en una instancia de
revision de otro organo jurisdiccional, competencia que no le ha sido otorgada por
el D.L. N° 211;
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Sexto:  Que, a la luz de las argumentaciones vertidas en autos, este Tribunal se
declarard incompetente absolutamente, toda vez que, conforme al articulo 5° del
Decreto Ley N° 211, la funcion del Tribunal de Defensa de la Libre es “prevenir,
corregir y sancionar los atentados a la libre competencia”, y no pronunciarse sobre
las competencias de otros tribunales del pais ni convertirse en una instancia de

revision de sus resoluciones;

Séptimo: Que, en todo caso, lo anterior no excluye que este Tribunal, si lo
estimara pertinente, pueda hacer uso de la facultad conferida por el articulo 18° N°

4 del D.L. N° 211 sobre la materia que es objeto de la demanda de autos;
SE RESUELVE:

Acoger las excepciones dilatorias de incompetencia del Tribunal opuestas por
Millennium y el TPI, declarando su incompetencia absoluta para conocer el asunto

sometido a su consideracion, sin costas.

Notifiquese por el estado diario, y archivese en su oportunidad.
Rol C N° 300-15

Pronunciada por los Ministros Sr. Tomas Menchaca Olivares, Presidente, Sra.

Maria de la Luz Domper Rodriguez y Sr. Jorge Hermann Anguita.

Certifico que, con esta fecha, se notificO por el estado diario la resolucion

precedente.



