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Reconocimiento de los Derechos de Autor de LEGO sobre su icénica Minifigura

El derecho de autor constituye uno de los intangibles mas relevantes para cualquier empresa en el
rubro del entretenimiento. En este sentido, la juguetera LEGO ha construido su negocio en torno a la
afamada Minifigura LEGO la que se encuentra protegida por derecho autor desde que la misma
apareciera en el marcado en 1976. Se trata de un negocio que no sélo involucra set de bloques
armables, sino también videojuegos, peliculas y parques tematicos. Por lo mismo, LEGO protege
celosamente el reconocimiento de sus derechos de autor sobre su Minifigura.

En agosto del 2019 el Servicio Nacional de Aduana de Punta Arenas, en conformidad a la Ley de
Medidas en Frontera de Chile, suspendié temporalmente la entrega de miles de unidades juguetes
armables en bloque a su consignatario ante una posible vulneracién a los derechos de propiedad
intelectual de LEGO.

Si bien estos juguetes eran de marca LELE BRODERS, contenian una figurita que reproducia las
caracteristicas ergonémicas propias de la Minifigura LEGO.

Ante esto, presentamos acciones criminales en representacidn de nuestro cliente LEGO por infraccién a
sus derechos de autor en conformidad a los presupuestos de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual,
requiriendo la incautacion judicial y permanente de estos productos.

Luego, en septiembre del mismo afo 2019, la defensa de la empresa consignataria e imputada en la
causa penal nos contacta proponiendo llegar a un acuerdo. Por nuestra parte indicamos que para ello
resultaba necesario que la imputada se comprometiera a abandonar los productos incautados para su
destruccidn, haciéndose cargo de las costas asociadas a esta gestidn y pagando los costos de bodegaje.
Ademas, hicimos presente que la empresa consignataria debia hace reconocimiento de los derechos de
autor de LEGO sobre su Minifigura, y comprometerse a no volver a importar deliberadamente
productos que pudiesen vulneraban dichos derechos, como condiciones irrenunciables para arribar a
un acuerdo. La defensa accedio a cada uno de nuestros requerimientos.

Posteriormente, en febrero de 2021 se llevé a cabo una audiencia de formalizacién ante el Juzgado de
Garantia de Punta Arenas, donde se formalizé a la imputada por el delito de infraccién de los derechos
de autor de LEGO. En la misma audiencia se dio cuenta de los términos antes expuestos para arribar a
acuerdo entre las partes, los que fueron aceptados por el Tribunal, ordenando consecuentemente la
destruccion de la totalidad de los productos incautados a costa de la empresa imputada.

La decisidon mediante la cual el tribunal penal de Punta Arenas sanciona el acuerdo arribado entre las
partes en los términos expuestos, constituye un expreso reconocimiento de los derechos de LEGO
sobre su Minifigura por un Tribunal del pais, en relacién a los juguetes comercializados por LELE
BROTHERS. Tal decision a la vez constituye un significativo logro para LEGO JURIS A/S en su constante
esfuerzo por defender sus derechos de autor.
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Proteccion de derechos de Propiedad Intelectual en redes sociales y en otras plataformas virtuales

El masivo uso de las redes sociales ha generado un nuevo quehacer en la proteccién de las marcas
comerciales y otros derechos de propiedad intelectual. Si bien la proteccién de estos derechos en
redes sociales se rige por las mismas reglas que el resto de los medios de comunicacién y de
publicidad no digitales, su profuso uso como canales de comercializacién y difusién nos plantean
nuevos desafios legales.

Uno de los principales ataques a los que se ven enfrentados los titulares de los derechos de
Propiedad Intelectual, viene dado por los falsificadores, terceros ajenos al titular de estos derechos
quienes usan elementos como imagenes con derechos de autor, fotografias o nombres y lemas de
marcas registradas con el afan de presentarse ante los usuarios de estas plataformas y publico de
una marca bajo la apariencia de ser la propia marca.

El principal movil de estos terceros puede ser econdmico, como por ejemplo promocionar productos
falsificados bajo la marca ajena, o simplemente tener como fin desacreditar o dafar la reputacién de
la marca.

Pues bien, cualquiera sea el objetivo de estos terceros, afectara negativamente a los titulares de
estos derechos.

Si bien los titulares tienen diversas herramientas para proteger sus derechos de propiedad
intelectual, como el envio de carta de cese y desistimiento o la interposicion de una demanda de
infraccion, cabe destacar, que la mayoria de estas plataformas digitales cuentan con sus propios
sistemas para combatir estas infracciones las cuales pueden llegar a ser mas efectivas para los fines
que se buscan, esto es cesar en el uso no autorizado de la marca.

Asi, Facebook, Instagram y Twitter, cuentan con un formulario para realizar estos reportes y dar de
baja el contenido infractor. En el formulario se solicita informacion al titular de los derechos que se
reclaman infringidos, tales como nombre de la empresa, sitio web, singularizacién de la marca o del
derecho de propiedad intelectual afectado, individualizacién de la publicacién, perfil o pagina que
estd infringiendo sus derechos y una descripcion de cdmo lo esta haciendo. Una vez presentado el

reporte, y en caso de estimarlo necesario, la plataforma baja el contenido en un tiempo aproximado
de 5 dias.

Otras plataformas han incluido estos canales de reporte como YAPO.CL o Mercado Libre, que han
visto un aumento de estos reportes, sobre todo en virtud de la pandemia que ha obligado a
oferentes y usuarios a utilizar el e-commerce.
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Sargent & Krahn ha llevado a cabo exitosamente numerosos casos de este tipo, donde el uso de
estos canales ha sido crucial para lograr la proteccidon de marcas comerciales y derechos de autor. En
definitiva, la adopcidn de estos canales a significado una valiosa herramienta para proteger derechos
de propiedad intelectual, de una forma mas rapida, menos costosa y efectiva.

Proteccion mas alld del elemento denominativo de las marcas en conflictos por nombres de
dominio

El objetivo de una revocacién temprana en contra del registro de un nombre de dominio es
establecer cual de las partes ostenta un interés preferente respecto del mismo. Histéricamente, el
argumento mas utilizado para fundamentar el interés de un Revocante se refiere a la existencia de
derechos marcarios previos sobre una expresién reproducida total o parcialmente en la estructura
del dominio.

No obstante, las otras expresiones contenidas en la estructura del nombre de dominio, pero que no
forman parte de la estructura de la marca, pueden también resultar relevantes para la posicion del
Revocante.

Un claro ejemplo de lo anterior ocurre cuando se alega un peligro de confusién debido a que la
estructura de un nombre de dominio se compone por una marca y una expresidon que es
relacionable al Revocante, ya sea porque se vincula a su rubro o bien porque se refiere a productos o
servicios protegidos por su marca.

A modo de ejemplo, en el caso de cervezalimache.cl, el arbitro destacé que la palabra cerveza que
acompafia a la marca Limache en el dominio, “(...) corresponde justamente a un producto que es
altamente vinculado con el demandante y es parte de la cobertura de la marca ‘LIMACHE’, por lo
que la posibilidad de confusién o error alegada por esta parte es perfectamente plausible.”

Lo mismo ocurridé en los casos de mycasinogames.cl y banco-personas.cl. En el primero, el arbitro
considerd que la Revocante contaba con una familia de registros marcarios que contienen la
expresion “CASINO DE JUEGOS” en compaiiia de otros términos, lo que le permitié concluir que “al
incorporar la expresion “CASINO GAMES” (que se traduce en “JUEGOS DE CASINQO”),
conceptualmente se produce una vinculacién que no alcanza a desvirtuarse con la incorporacién del
término ‘MY’”. Por su parte, en el caso de banco-personas.cl, el drbitro destacé que este dominio
“evoca la actividad bancaria, lo que permite concluir que el riesgo de error y confusion es real,
constituyendo asi, un peligro para actividades informdticas abusivas como el phishing, las cuales
pudieran afectar el funcionamiento del sistema financiero y provocar un alto perjuicio para el interés
publico.”
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De esta manera, expresiones que en un principio serian consideradas como términos de uso comun,
que deben quedar disponibles para cualquier registrante de un nombre de dominio, y respecto de las
cuales nadie podria alegar tener sobre ellas un derecho preferente, se convierte en un elemento que, al
verificarse una vinculacién con el Revocante o sus signos distintivos, sirve para reforzar su interés
preferente en orden de evitar la confusién sobre el origen empresarial del dominio.

Los resultados de estos arbitrajes son ilustrativos de la funcién identificatoria que comparten tanto
marcas comerciales en términos generales, como los nombres de dominio en Internet. Ciertamente
ambos signos logran distinguir a empresas, productos y servicios en el mercado. De esta manera se hace
evidente y juridicamente relevante el interés de los Revocantes en proteger su marca reflejada en la
Internet a través de un nombre de dominio, mas aldn cuando le acompafian expresiones que en lugar de
aportar a su distincién, aumentan el riesgo de asociacion entre ambos.

Patentes y regulacion farmacéutica

Con fecha 07 de octubre de 2020 se presenté en el Senado un nuevo proyecto de ley relacionado con
ensayos clinicos. Este proyecto que busca modificar ciertos articulos del Cédigo Sanitario introducidos
por la madificacion del afio 2015 ha sido recientemente aprobado en general por la Comisién de Salud
del Senado y ahora continuara su correspondiente tramitacion.

En primer lugar, este proyecto introduce modificaciones en el articulo 28 de la ley N° 20.584 que
contiene una norma que limita severamente la investigacién cientifica con personas con discapacidad
psiquica o intelectual que no puedan manifestar su voluntad. El proyecto busca reestablecer el derecho
de toda persona con discapacidad psiquica o intelectual a participar en una investigacion cientifica
biomédica, pudiendo designar acompafantes para la toma de decisiones, y utilizar declaraciones de
voluntad anticipadas, entre otras herramientas para manifestar su consentimiento previo, expreso, libre
e informado.

En segundo lugar, el proyecto de ley introduce ciertas precisiones necesarias respecto de la continuidad
de tratamiento. En particular, especifica que el concepto de utilidad terapéutica debe ser calificada por
la autoridad sanitaria, para que el paciente siga recibiendo sin costo la continuidad del tratamiento
médico investigado.

En tercer lugar, el proyecto de ley introduce modificaciones relevantes respecto del régimen especial de
responsabilidad civil por los dafios y perjuicios a consecuencia de los ensayos clinicos. El proyecto
introduce una limitacién a la responsabilidad de los titulares de las autorizaciones para uso provisional
con fines de investigacion a aquellos dafios que sean “consecuencia” del ensayo clinico en vez de “con
ocasion de” la investigacion. A su vez, se elimina la norma que establecia en forma expresa que los
titulares de las autorizaciones son responsables por los dafos ocasionados incluso en aquellos casos en
los cuales eran imposibles de prever o evitar de acuerdo al estado de los conocimientos de la ciencia
existentes al momento de producirse los dafios. Luego, el proyecto de ley especifica que se excluye la
responsabilidad por los dafios y perjuicios inherentes a la patologia objeto de estudio.
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Ademas, el proyecto agrega que, acreditado el dafio, se presumira que éste se ha producido como
consecuencia de la investigacién, salvo prueba en contrario.

Finalmente, el proyecto de ley modifica la regla de la prescripcién para interponer acciones para
perseguir dicha responsabilidad, precisando que el plazo sera de 10 afios contados desde la conclusidn
del correspondiente ensayo clinico.

En temas relacionados con patentes de invencidn, el Tribunal de la Propiedad Industrial (Rol TPI N°
1902-2019) ha aceptado un recurso de apelacién para una solicitud que protege una composicion
farmacéutica sobre la base de que el solicitante acreditd que la liberacién prolongada de la
composicion tenia una ventaja técnica favorable sobre el arte previo correspondiente. Esta decisidn
contintia una tendencia del Tribunal de la Propiedad Industrial de considerar que las liberaciones
prolongadas pueden considerarse una ventaja técnica suficiente para demostrar que la solicitud
cumple con el requisito de actividad inventiva.

Finalmente, y relacionado con el restablecimiento de los derechos de patente, el Tribunal de la
Propiedad Industrial dicté una sentencia (Rol TPI N° 32-2020) en la que se aceptd la solicitud del
restablecimiento de los derechos del solicitante considerando que este habia empleado la debida
diligencia al haber contratado a un estudio juridico para gestionar el portafolio de la solicitud
correspondiente, quien luego subcontrato a otro estudio juridico que incurrié en una omisién de
instruir la presentacién en fase nacional y concluyé que una omisién de este ultimo no era imputable al
solicitante. En consecuencia, el Tribunal resolvié que correspondia reestablecer el derecho del
solicitante a entrar en la fase nacional mas alld del plazo de 30 meses. Esta decision debe ser
bienvenida por los solicitantes de patentes, ya que hasta ahora el INAPI ha dictaminado
sistematicamente que un error del agente debe considerarse como un error del propio solicitante, lo
que impide la opcidn de justificar una entrada tardia en la fase nacional por errores de dichos agentes.
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