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Marcas comerciales

Patentes, Modelos de Utilidad y Disefos Industriales

Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT)

Derecho Farmacéutico — Proteccion de Datos de Prueba

Propiedad Intelectual — Derecho de Autor

Tecnologia, Privacidad y Medios

Nombres de Dominio

Contratos en Propiedad Intelectual, Secretos Empresariales
y Asesoria Tributaria

Competencia Desleal, Publicidad (CONAR) y Proteccién
al Consumidor

Litigios

Indicaciones Geogréficas y Denominaciones de Origen

Variedades Vegetales
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Nuestra firma

Excelencia profesional al servicio de la innovacion.

Sargent & Krahn ha sido, desde sus origenes en 1889, una firma dedicada a la propiedad intelectual, en vinculacién
estrecha con la proteccién de los activos intangibles e innovacién que desarrollan personas, inventores y empresas de
cualquier tamano.

Contamos con la experiencia y el conocimiento de un sélido equipo de profesionales y técnicos que nos permiten brindar
un servicio de excelencia a nuestros clientes. Tenemos amplia cobertura tanto a nivel local como internacional,
trabajando con corresponsales de primer nivel en las distintas jurisdicciones, lo que nos permite brindar un servicio de
proteccién global.

Nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes un servicio confiable y de la mejor calidad, que tome en
consideracion sus necesidades, la industria en la que se desenvuelve y el uso de las herramientas legales mas idoneas
para proteger sus derechos.

El espiritu emprendedor y visionario de nuestros fundadores nos ha inspirado siempre y nos hemos mantenido a la
vanguardia en nuestro campo profesional, ya sea desarrollando herramientas tecnoldgicas que ponemos al servicio de
nuestros clientes, como nuestra plataforma Weekmark, o bien extendiendo nuestra practica profesional a dreas conexas
con la propiedad intelectual, como lo son el Derecho Farmacéutico, la Tecnologia y Proteccién de Datos, y la Regulacién
Publicitaria, entre otras. Asi por los demds lo reconocen nuestros clientes, ya que, gracias a ellos, continuamos siendo
ranqueados e identificados como la firma lider en propiedad intelectual en Chile por décadas a nivel internacional.

La irrupcioén de las nuevas tecnologias, el aumento exponencial de los contenidos e informaciéon que es intercambiada a
diario a nivel global, y la variedad y velocidad de los medios que las circulan hacen indispensable la asesoria de
profesionales que comprendan estos fenémenos en forma integral para acompanar a clientes de diferentes tamanos,
industrias y realidades en areas del conocimiento y de la actividad econémica que hasta hace unos afnos sélo estaban al
alcance de pocos.
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Asesoramos a los clientes locales e internacionales en el registro, renovaciény, en general, en todas las gestiones necesarias para la
proteccién de sus marcas comerciales. A su vez, contamos con una extensa red de corresponsales internacionales que nos permite
asesorar a nuestros clientes en el registro y proteccién de sus marcas en el extranjero.

Nuestro servicio de vigilancia de marcas en Chile comprende:

» La comparaciéon de todas las solicitudes de marcas publicadas en el Diario Oficial con las marcas de nuestros clientes, generando
avisos para la presentacién de oposiciones.

» Lacomparacién de registros de nombres de dominio en NIC Chile con las marcas de nuestros clientes, generando avisos para la
presentacion de revocaciones.

» Avisos de vencimiento de marcas y nombres de dominio para su oportuna renovacion.

Contamos con una base de datos que se actualiza diariamente con informacién del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y
el Diario Oficial. De esta forma, nuestras blisquedas de marcas y etiquetas se realizan internamente, sin necesidad de recurrir a
fuentes externas, lo que nos permite entregar los resultados y estrategias de registro de manera oportuna. Nuestra base de datos

propiay especialmente sus pardmetros de blsquedas respecto de disefos constituyen un activo que nos diferencia de nuestra
competencia.
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Presentamos y tramitamos en Chile solicitudes de patentes, modelos de utilidad, disefos y dibujos industriales para clientes locales e
internacionales. Contamos a su vez con una extensa red de corresponsales en el extranjero que nos permite asesorar a nuestros clientes
en la cautela de estos mismos derechos en los paises de interés.

En la provision de nuestros servicios combinamos la labor de abogados especializados en la tramitacion y observancia de estos derechos,
junto con la de ingenieros, bidlogos y otros profesionales técnicos de excelencia con vasta experiencia, quienes asesoran directamente a
inventores y clientes en la redaccién de sus solicitudes.

Nuestra legislacion permite patentar invenciones en todas las adreas de la técnica, y nuestro equipo ha desarrollado una practica
especialmente robusta en las dreas farmacéutica, minera, agro-quimica acuicola y pesquera, en las que asesoramos a inventoresy clientes
desde las primeras etapas en sus proyectos de investigacion y desarrollo, conduciendo las busquedas del estado de la técnicay a partir de
sus resultados delineando las estrategias de patentamiento mas racionales para Chile y el extranjero.

Todos los abogados de nuestro equipo han cursado estudios de post grado en patentesy propiedad intelectual y ensefian estas materias
en las principales Universidades de nuestro pais. Todos los profesionales técnicos de nuestro grupo de trabajo han participado en cursos
de especializacién en la materia y varios de ellos, previo a trabajar con nuestra firma, se desempefiaron como examinadores del Instituto
de Propiedad Industrial (INAPI).

Nuestra firma tiene sélida experiencia en la observancia y explotacién comercial de estos derechos habiendo representado a inventores
y clientes en negociaciones contractuales de variada indole para el licenciamiento de sus privilegios, como asimismo para su defensa y
observancia ante Tribunales Civiles, Criminales y de Libre Competencia.

Finalmente, nuestro equipo mantiene una constante atencién sobre la actividad legislativa y regulatoria vinculada a estos derechos,

habiendo ademas participado en calidad de expertos en los procesos de formacién de varias Leyes y Reglamentos que regulan esta rama
de la propiedad industrial en Chile.
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ELPCT entré en vigor en Chile el 2 de Junio de 2009, y es rutinariamente utilizado por solicitantes nacionales dadas las evidentes ventajas
que proporciona para implementar estrategias de patentamiento global. En efecto, luego de presentada una solicitud PCT, el solicitante
puede diferir hasta en 30 meses una decisién respecto de los paises en los que proseguird el proceso de patentamiento, periodo en el cual
puede calibrar la potencialidad comercial de su invento, y ademas, aprovechando el informe de blsqueda internacional y la opinién
escrita que el esquema PCT contempla, también formarse una idea mas clara respecto de sus reales posibilidades de ser aceptado a
registro.

Nuestra firma presta asesorias en la redaccién (petitorio, memoria descriptiva y reivindicaciones), presentacién y tramitaciéon de
solicitudes PCT en fase internacional ante INAPI o la oficina internacional. Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en estrategias

globales de patentamiento ya que operamos con corresponsales en todo el mundo quienes pueden representar a nuestros clientes ante
las oficinas designadas que correspondan durante la fase nacional.
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La proteccién de los productos farmacéuticos es una de las pocas areas en que los expertos estdn de acuerdo en que la proteccion legal
es fundamental para motivar la innovaciéon. En efecto, el lanzamiento de un producto farmacéutico al mercado es un proceso largoy
dificil que exige la inversion de enormes recursos en la preparacién de gran cantidad de informacién necesaria para obtener las
autorizaciones regulatorias que permiten su comercializacién y que constituye uno de los activos mas valiosos de las companias
farmacéuticas.

Igualmente, y en forma creciente, los aspectos de propiedad intelectual e industrial vinculados a los productos farmacéuticos y
quimico-agricolas se han ido relacionando con sus procesos de registro ante las autoridades regulatorias especializadas, debido a la
necesidad de amparar los datos de prueba que los solicitantes deben entregar para obtener las autorizaciones de comercializacién de
sus productos. Nuestros abogados tienen amplia experiencia en negociaciones y litigios regulatorios, como asimismo en el manejo de
las normas sobre proteccién de datos y estdn en condiciones de asistir exitosamente a nuestros clientes en estas materias.

Por otra parte, las normas de bioequivalencia y biosimilitud han ido cobrando también una importancia creciente en el proceso de
registro y eventual autorizacién de comercializacién de productos farmacéuticos, cuya infraccién puede derivar en la denegacién o
cancelacion de dicho registro. Los abogados y técnicos de nuestro estudio estdn en condiciones de proporcionar guiay consejo a
nuestros clientes en estos aspectos regulatorios.

A su vez, nuestro equipo realiza una constante vigilancia de los cambios legales y regulatorios que pueden afectar a la industria y el
mercado farmacéutico, permitiéndonos prestar asesoria actualizada a la industria en un campo que es objeto de constantes
actualizaciones.

Finalmente, nuestra firma tiene experiencia en los temas legales vinculados a la importacion, comercializacion y farmacovigilancia de

productos farmacéuticos y las reglas para su adquisiciéon y distribucién por entes publicos y privados (incluyendo licitaciones publicas), al
igual que en temas de publicidad, promocién médica, y telemedicina, entre otros.
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Asesoramos a nuestros clientes en relaciéon con la proteccién de sus derechos de autor (y conexos) evaluando en conjunto la forma mas
conveniente de garantizar la proteccion de esos derechos, pero ademas de explotarlos de manera eficaz a través de diferentes formas
contractuales como por ejemplo mediante su licenciamiento o cesién.

Nuestra firma ademas presta servicios vinculados con el depdsito de obras intelectuales y contratos ante el Departamento de Derechos
Intelectuales, tales como acuerdos de transferencia y contratos de edicidn, asi como la proteccion de los derechos sobre obras

artisticas, literarias y artisticas, incluyendo programas computacionales, obras arquitecténicas y bases de datos, entre otras materias
afines.

Por otra parte, contamos con gran experiencia en la negociacién y preparacién de acuerdos que digan relacién con derechos

gestionados a través de entidades de gestién colectiva, asi como aquellos gestionados de manera individual por los respectivos
titulares.

Finalmente, nuestro estudio cuenta con abogados especialistas en asuntos relacionados con la defensa de este tipo de derechos en
diferentes tipos de sedes, incluyendo tribunales civiles y criminales, lo que nos permite asesorar a nuestros clientes no solo en el
depésitoy explotacién de sus derechos de autor y conexos, sino que también en su enforcement en casos de eventuales infracciones.
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Nuestra firma asesora de manera permanente a clientes nacionales y a varias de las mayores empresas tecnoldgicas del mundo en
aspectos legales relativos a tecnologias de la informacién, telecomunicaciones y proteccién de datos.

Contamos con abogados altamente especializados con un profundo conocimiento en tecnologia, incluyendo internet, firma electrénica,
software y licencias, bases de datos, SaaSy cloud computing, criptografia y sequridad informatica, entre otros.

Esto ha permitido la participacién de nuestro equipo en algunos de los proyectos de infraestructura en tecnologia y telecomunicaciones
mds importantes en Chile, asi como en grandes transacciones sobre derechos de explotacién de contenidos en distintos mediosy
plataformas.

Con respecto a privacidad y proteccién de datos, ofrecemos servicios integrales que van desde la preparacién y revision de politicas,
adecuaciéon de procesos en empresas obligadas por el Reglamento General de Proteccién de Datos de la Unién Europea, auditorias
sobre cumplimiento normativo, tratamiento de informacion comercial y scores de créditos, hasta la realizaciéon de inventarios y

registros de actividades de datos.

Finalmente, tenemos gran experiencia en medios, en temas relacionados con publicidad, redes sociales, derechos de imagen,
licenciamiento de contenidos y derecho del entretenimiento.
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Representamos a nuestros clientes en la vigilancia, registro y los litigios de nombres de dominio, sean ante NIC Chile o ante otros

registradores, incluyendo también el Centro de Mediacién y Arbitraje de la OMPIy otros entes reguladores internacionales, asi como la

vigilancia en el Trade Mark Clearing House para las nuevas extensiones de nombres de dominio.

Nuestra asesoria se extiende también a los usos y contenidos en sitios de Internet, en redes sociales y reclamaciones para bajar sitios o

cuentas no autorizadas que infringen los derechos de nuestros clientes.
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Asesoramos a nuestros clientes en la negociacién y redaccién de contratos de licencia, asistencia técnica, acuerdos de colaboracién,
franquicias y otros relacionados con la proteccion y explotacion de derechos de propiedad intelectual y conocimientos técnicos,

incluyendo licencias de uso de marcas, patentes y derechos de autor, desarrollo y licencias de softwares, uso de imagen para publicidad,
contenidos para Internet y Redes Sociales, entre otras.

Asesoramos a nuestros clientes en identificar y proteger sus secretos empresariales e invenciones en fase de desarrollo, incluyendo el
disefio de planes para el manejo y explotacién comercial de estos activos preservando su confidencialidad. También ofrecemos asesoria
tributaria relacionada con transacciones que incluyan derechos de propiedad intelectual.
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Existe una estrecha relacién entre la propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y la proteccién al consumidor.

La realidad de las comunicaciones y marketing da cuenta que actores de diferentes industrias estan adoptando nuevas acciones para
publicitar sus productos y servicios, en un mundo donde los consumidores estan cada vez mas al tanto de sus derechos y obligaciones.
En este contexto, asesoramos a nuestros clientes, por ejemplo, en la revision de campanas publicitarias previo a su lanzamiento, la
preparacién de términos y condiciones de ofertas y promociones, el anélisis de reclamaciones realizadas en el contexto de relaciones de

consumo, entre otros.

Adicionalmente, nuestra asesoria comprende la defensa ante las autoridades competentes y entidades autorregulatorias, tales como el

Consejo de Autorregulacién y Etica Publicitaria.

Finalmente, nuestros servicios incluyen la representacién en juicios porinfraccién a las normas sobre proteccion al consumidor,

competencia desleal, asi como en reclamos por eventuales infracciones a la ética publicitaria y abusos de publicidad.

Contactos &

Rodrigo Lavados
Socio
rlavados@sargent.cl

g 89 Juan Cristobal Gumucio

Socio
& jcgumucio@sargent.cl

Eduardo Lobos
Socio
elobos@sargent.cl

Alfredo Montaner
Socio
amontaner@sargent.cl

sargent.cl


https://www.sargent.cl/equipo/lavados-rodrigo/
https://www.sargent.cl/equipo/lobos-eduardo/
https://www.sargent.cl/equipo/gumucio-juan-cristobal/
https://www.sargent.cl/equipo/montaner-alfredo/

.

Nuestros servicios incluyen la proteccién de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de nuestros clientes a través del ejercicio
de acciones en sedes administrativas, arbitrales o judiciales.

En este sentido, las normas de propiedad intelectual e industrial descansan sobre una base de derechos exclusivos y excluyentes cuya
infraccién habilita a sus titulares para ejercer acciones en sede administrativa y ordinaria. De esta forma, contamos con un equipo
especializado en litigios de esta naturaleza que representan a nuestros clientes en juicios de oposicién y nulidad marcaria ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal de Propiedad Industrial Corte Suprema, asi como también en acciones civiles,
penalesy de competencia desleal ante tribunales ordinarios.

De acuerdo con nuestra estructura de trabajo, cada cliente tiene asignado un abogado de litigios con un conocimiento integral de sus
activos de propiedad intelectual e industrial, lo que permite evaluar las alternativas de proteccién mas adecuadas para cada caso
particular.

Ademads, contamos con un area especializada en delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual, con gran experiencia en asuntos
referidos a Medidas de Frontera ante el Servicio Nacional de Aduanas, asi como en la persecucién de la pirateria dentro del territorio
nacional, gracias a la estrecha relacién que mantenemos con las Policias y Ministerio Piblico. En este mismo sentido, también nos
hemos especializado en la creacion de estrategias preventivas que incluyen entrenamientos y capacitaciones en la deteccién de
productos infractores.

Nos apoya también un sélido equipo de once paralegales, que mediante su trabajo oportuno y eficaz permite la adecuada tramitacién
de las distintas causas administrativas, civiles y penales que nos son encomendadas.
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Solicitamos, tramitamos y defendemos las presentaciones de indicaciones geograficas y denominaciones de origen para clientes locales
e internacionales en Chile.

Asesoramos a nuestros clientes en relaciéon con la redaccién del reglamento para el uso de las indicaciones geograficas y denominacio-

nes de origen, tomando en consideracién las necesidades propias del producto y requerimiento del mercado en el cual se van a utilizar.
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Solicitamos y tramitamos el registro de variedades vegetales para clientes locales y extranjeros en Chile. Ingresamos las solicitudes bajo
vigilancia para los efectos de informar oportunamente el costo de las anualidades para la mantencién de los registros y en caso de ser
requeridos nos encargamos del proceso de pago ante el Servicio Agricola y Ganadero.

Aligual que en el caso de las patentes, contamos con una extensa red de corresponsales internacionales que nos permite asesorar a
nuestros clientes en relacion con el registro de sus variedades en el extranjero. También asesoramos a nuestros clientes en relaciéon a la

negociacién de eventuales contratos de licencia, como asimismo respecto del ejercicio de sus derechos frente a terceros ya sea judicial
o extrajudicialmente.
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