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DEFRAUDACION DE PATENTE DE INVENCION

Recurso de casacién en ef fondo.

PATENTE — PATENTE DE INVENCION — PLAZO DE LA PATENTE
DE INVENCION — ANTIBIOTICOS — METODO PARA PREPARAR AN-
TIBIOTICOS — PRIVILEGIO QUE OTORGA LA PATENTE DE INVEN-
CION — PROPIEDAD INDUSTRIAL — DECRETO-LEY SOBRE PROPIE-
DAD INDUSTRIAL — METODO PATENTADO — VENTA Y COMERCIA-
LIZACION DE PRODUCTOS AMPARADOS POR PATENTE DE INVEN-
CION — QUERELLANTE — QUERELLADO — QUERELLA — DELITO
— HECHOS EN QUE SE FUNDA LA QUERELLA — HECHOS NO CONS-
TITUTIVOS DE DELITO — SOBRESEIMIENTO — SOBRESEIMIENTO
TEMPORAL — SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO — RECURSOS — RE-
CURSOS DE CASACION — RECURSO DE CASACION EN EL FONDO —
RECURRENTE — FUNDAMENTO DEL RECURSO — INFRACCION DE
LEY — PATENTE DE PRIVILEGIO EXCLUSIVO — PROPIETARIO DE
PATENTE DE PRIVILEGIO EXCLUSIVO — MONOPOLIO PARA VENTA
Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PREPARADOS CONFORME A
PROCEDIMIENTO PATENTADO — APLICACION DE PROCEDIMIENTO
PATENTADO — DEFRAUDACION — HECHO DELICTUOSO — INVENTO
— AMPARO DE UN INVENTO — INVENTOS PATENTABLES — INVEN-
TOS NO PATENTABLES.

DOCTRINA.—Si consta de metilclortetraciclina y los epi-

autos que la querellante es due-
fia de una patente de invencién
por el plazo de quince aifios,
respecto del método para pre-
parar antibidoticos del tipo de-

meros de los mismos, con las
caracteristicas que en la misma
patente se expresan, es incues-
tionable que el privilegio se ex-
tiende exclusivamente a un mé-
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todo para preparar antibioti-
cos del tipo indicado, respecto
de los cuales el articulo 14 del
Decreto-Ley sobre Propiedad
Industrial le reserva el derecho
a su venta y comercializacién,

pero el referido privilegio no se

hace extensivo a la venta y co-

“mercializacion de los mismos
productos aludidos, si no se ha
empleado en su elaboracién el
método patentado.

No habiéndose justificado
que el producto que expenden
los querellados haya sido elabo-
rado conforme al procedimien-
to que fue objeto de la patenie
-de invencion obtgnida por el
querellante, ni tampoco que tal
método sea el unico adecuado

para fabricar el producto, re-

sulta de toda evidencia que el
tribunal de alzada, al sobreseer
definitivamente en la causa, no
ha vulnerado el ya citado ar-
.ticulo 14 del Decreto-Ley sobre
Propiedad Industrial, al esti-
mar que los hechos en que se
funda la querella no son cons-
titutivos de delito, tanto mads
si se considera que, conforme
aparece del proceso, los pro-
~ductos con que comercian los
. querellados se importan desde
Europa.

Procede desechar el recurso
-fe casacién que se hace consis-

tir en una supuesta infraccion
del articulo 19 del Decreto-Ley
sobre Propledad Industrial
—que establece la sancion que
puede solicitar el propietario
de una patenie de privilegio
exclusivo que se considera de-
fraudado en sus derechos por
un tercero—, si aparece que tal
infraccion no se ha producido,
en razén de que los hechos de-
lictuosos que se imputan a los
querellados no encuadran en
ningurb de los actos sanciona-
dos en tal precepto, ni se ha
desconocido tampoco a la que-
rellante el derecho para aplicar
el método patentado en la ela-
boracién de antibioticos ni el
monopolio para la venta y co-
mercializacion de los produc-
tos preparados con arreglo a di-
cho procedimiento; situacion
que obsta igualmente a la in-
fraccion del articulo 2¢ del re-
ferido Decreto-Ley, propuesta
en el recurso, ya que no se ha
desconocido a la querellante el
derecho de amparar su invento
mediante una patente de in-
vencion.

No existe gquebrantamiento
de lo dispuesto en la letra f)
del articulo 4° del Decreto-Ley
sobre Propiedad Industrial, que
sefiala los inventos que son pa-
tenipbles, si consta de , autos
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que, lejos de haberse descono-
cido a la querellante el derecho
a usar el método de elaboracién
patentado por ella, se le ha res-
petado en su integridad v no
se le ha desconocido Ia posibi-
lidad de ampararlo mediante
una patente.

Debe rechazarse el motivo de
nulidad de la sentencia de se-
gunda instancia, que el recu-
rrente cimenta en la infraccién
de Ia letra a) del articulo 5¢ del
Decreto-Ley ya mencienado,
precepto este tltimo que indica
los inventos que no son paten-
tables, si del proceso aparece
que tal precepto no ha tenido
aplicacion en la especie, porque
en €l no se debatié si el inven-
to sefialado por la querellante
era o no patentable, en confor-
midad a las normas que rigen
sobre la materia, o si quedaba
comprendido dentro de la pro-
hibicion legal.

Sentencia de la Excelentisima
Corte Suprema

Santiago, tres de Mavo de

mil novecientos sesenta y seis.

Vistos y considerando:

1?) Que en este proceso, una
de las Salas de la Corte de Ape-

laciones de Santiago, por reso-
lucion de fecha 25 de Septiem-
bre de 1965, escrita a fojas 284
y siguientes, confirmé, con de-!
claracion de que se sobresee en-
forma definitiva, la resolucién
de primera instancia que habia
sobreseido temporalmente, a
[ojas 225 vuelta, en el juicio se-
guido por la querellante “Ame-
rican Cyanamid Company” en
contra de los querellados Emi-
lio Saval ¥y Moisés Yulis, en su
calidad de Gerentes de los La-
boratorios “Saval” y ‘“Recalei-
ne'’, respectivamente, como au-
tores del delito de defraudacién
de la patente de invencion N¢
15.723, de propiedad exclusiva
de la querellante;

2?) Que ¢l fundamento de es-
ta querella radica principal-
mente en que, no obstante es-
tar protegido por esta patente’
el método para fabricar anti
biéticos del tipo “Demetilclor-
tetraciclina” ¥ los epimeros de
los mismos, los querellados,
por medio del uso de las mar-
cas “Nubilina” y “Demestella”,
venden estos productos bajo
esas marcas, los que son idénti-
cos al suyo denominado “Leder-
micina”; v como la recurrente
tiene la exclusividad de la ‘faw
bricacidn ¥ .venta del producto,
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en todo el territorio de la Re-
publica, se considera defrauda-
da por la competencia de esos
laboratorios, infringiéndose con
ello los articulos 14, 19 y 20 del
Decreto-Ley sobre Propiedad
Industrial;

3?) Que la querellante ha in-
terpuesto recurso de casacidn
en el fondo contra el fallo de
alzada que, como se ha dicho,
sobreseyd definitivamente la
causa, de conformidad con el
N¢ 2¢ del articulo 408 del Cadi-
go de Procedimiento Penal, esto
es, por no ser los hechos inves-
tigados constitutivos de delito.

Al fundamentar ¢l recurso, la
recurrente invoca la causal 6?
del articulo 546 del Caédigo de
Procedimiento Penal, o sea, ha-
berse dictado el sobreseimien-
to incurriendo en error de de-
recho al calificar las circuns.
tancias previstas en los N%s 22,
42, 5¢ y 7¢ del articulo 408 del
Cdédigo citado, y representa co-
mo infringidos los articulos 2,
14, 19, 20 4 letra f) y 5 letra a)
del Decrecto-Ley sobre Propie-
dad Industrial, v 408 del Cadi-
go de Procedimiento Penal.

En sintesis, estas infraccio-
nes se habrian producido por-
que la recurrente, siendo duefia
de la patente de invencién, es-

t4 amparada en su invento por
el articulo 14 del Decreto-Ley
sobre Propiedad Industrial, y
“tiene derecho exclusivo de fa-
bricar, vender o comerciar en
cualquiera forma el producto u
objeto de su invento”, v la con-
travenciéon a este precepto esta
sancionada por el articulo 19
del Decreto-Ley. Ahora bien, co-
mo los querellados han comer-
ciado en Chile —bajo cualguier
forma que lo haya sido— con
la  “Demetilclortetraciclina”,
producto de su invencidn, se
han infringido tales preceptos
al sobreseer en la causa, por
estimar que los hechos denun-
ciados no son constitutivos de
delito;

47} Que el punto que corres-
ponde dilucidar en este caso se
limita a establecer si la circuns-
tancia de ser la querellante due-
fia de una patente de invencién
que se refiere al “método de
preparar antibidticos del tipo
demetilclortetraciclina y los epi-
meros de los mismos”, en ra-
zon de tal patente corresponde
por la ley a su propietario el
derecho exclusivo de la fabri-
cacién, venta o comercializa-
cién de tal antibiético en Chi-
le;
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5?) Que ha quedado estableci-
do como un hecho del pleito
que la querellante, la firma
“American Cyanamid Compa-
ny"”, es duefia de una patente de
invencién por el plazo de quin-
ce afios por “"método de prepa-
rar antibi6ticos del tipo deme-
tilclortetraciclina y los epime-
ros de los mismos”, con las ca-
racteristicas que en dicho do-
cumentc se expresan,

Que ha quedado, igualmente,
establecido como un hecho del
pleito, en el considerando 3° de
la resolucién recurrida, que los
guerellados Yulis v Saval ex-
penden al piablico, el primero
de los nombrados, el producto
denominado “Demestella” de la
firma Pierrel de Italia, de la
cual adquiere los ingredientes
de este producto, siendo encap-
sulados y envasados en su labo-
ratorio, producto elaborado a
base de “demetilclortetracicli-
na", v el segundo de los quere-
Ilados reconoce, asimismo, que
en su laboratorio encapsula y
expende el producto que se de-
nomina “Nubilina”, elaborado
a base de la droga antes indi-
cada, la que importa desde Tta-
lia, pero no se ha acreditado
que en la fabricacién de tales
productos se haya usado el
mismo procedimiento ampara-

do por la patente del querellan-
te ni que sea tal procedimiento
el tinico adecuado para la ela-
boracion de esos medicamen-
tos;

6°) Que atendidos los térmi-
nos en que se ha concedido la
patente de invencién de que se
trata a la parte querellante, es
incuestionable que el privilegio
se extiende exclusivamente a un
“método de preparar antibidti-
cos del tipo “demetilclortetraci-
clina y los epimeros de los mis-
mos’' y que, al tenor de lo dis-
puesto en el articulo 14 del De-
creto-Ley sobre Propiedad In-
dustrial, corresponde a su due-
fio la venta y comercializacion
del producto u objete de su in-
vento, pero el privilegio no se
hace extensivo a la venta y co-
mercializacién del mismo pro-
ducto si no se ha empleado en
su elaboracién el método paten-
tado.

Como en el caso en examen
no se ha justificado que el pro-
ducto que expenden los quere-
llados haya sido elaborado con-
forme al procedimiento que fue
objeto de la patente de inven-
cidén, ni se ha demostrado que
tal método sea el tinico adecua-
do para fabricar el producto,
resulta de toda evidencia que el
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tribiinal de alzada, al sobreseer
definitivamente, no ha vulnera-
do el articulo 14 del Decreto-
Ley sobre Propiedad Industrial,
al estimar que los hechos no
son constitutivos de delito, tan-
to mas si se considera que los
productos con que comercian
los querellados se importan
desde Italia:

7°) Que en cuanto a la infrac-
cién del articulo 19 del Decre
to-Ley sobre Propiedad Indus-
trial, que establece la sancién
que puede solicitar el propieta
rio de una patente de privile-
gio exclusivo que se considere
defraudado en sus derechos po
un tercero, no se ha producido
toda vez que los hechos delic-
tuosos que se imputan a los
querellados no encuadran en
ninguno de los actos sancio-
nados en tal precepto, ni se
ha -desconocido tampoco a la
quercllante el derecho para
aplicar el método patentado
en la elaboracién de antibio-
ticos ni el monopolio para la
venta y comercializacion de los
productos preparados con arre-
glo-adicho procedimiento, lo
que' obsta igualmente-a la in-
fraccion del articulo 2?2 del De
crete:Ley - sobre Propiedad In
dustrial, propuestd-en- ¢l reécur:

so, puesto que no se ha desco-
nocido a la querellante el dere-
cho de amparar su invento me-
diante una patente ‘de inven-
cion:

82) Que en lo que concierne
al quebrantamiento de la letra
f) del articulo 4¢ del Decreto-
Ley tantas veces citado, que se-
fiala los inventos que son pa-
tentables, tampoco se ha produ-
cido, puesto que lejos de haber-
se desconocido el derecho a
usar el método de elaboracién
patentado por la "“American
Cyanamid Company”, se le ha
respetado en su integridad vy no
se le ha desconocido la posibi-
lidad de ampararlo mediante
una patente; '

9°) Que en cuanto a la infrac-
cion de la letra a) del articulo
5% del Decreto-Ley sobre Propie-
dad Industrial, que sefiala los’
inventos gque no son patenta-
bles, es preciso tener presente
que 'tal precepto no ha tenido
aplicacion en la especie, porque
no se ha debatido en el proce-
so si el invento mencionado por
la querellante era 0 no patenta-
ble, en conformidad a las nor-
mas que rigen sobre la materia,
o si quedaba comprendido den-
tro de la prohibicién legal; lo-
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que induce al rechazo de este
motivo de nulidad;

10?) Que de lo anterior se des-
prende que no se ha producido
ninguna de las infracciones de
ley denunciadas en el recurso
y que el tribunal, al sobreseer
definitivamente en la causa, ha
hecho una adecuada aplicacién
del ndmero 2° del articulo 408
del Coédigo de Procedimiento
Penal, que también se ha pro-
puesto como infringido.

Por estas consideraciones y
visto lo dispuesto en los articu-
los 535, 536, 547 del Codigo de
Procedimiento Penal y 809 del
Cdédigo de Procedimiento Civil,
se declara sin lugar con costas
en que se condena solidaria-
mente a la parte que recurre y
al abogado que acepté su patro-
cinio, el recurso de casacién en
el fondo interpuesto por la
“American Cyanamid Compa-
ny’ en contra de la sentencia
de 25 de Septiembre de 1965,
pronunciada por una de las Sa-
las de la Corte de Apelaciones

de Santiago, sentencia que no
es nula.

Aplicase a beneficio fiscal la
cantidad consignada segtin bo-
leta de fojas 286.

Oficiese. Ano6tese, Devuélvase
y complétese el impuesto.

Publiquese.

Redaccion del Abogado inte-
grante don Dario Benavente.

Eduardo Varas V. — J. Mi-
guel Gonzalez C. — Israel Bér-
quez M. — Lucas Sanhueza R.
— Dario Benavente G. — Rauil
Varela V. — Luis Cousifio M. L.

Dictada por los sefiores Mi-
nistros titulares de la Excelen-
tisima Corte, don Eduardo Va-
ras Videla, don José Miguel
Gonzdlez Castillo, don Israel
Borquez Montero y dori Lucas
Sanhueza Ruiz, v Abogados in-
tegrantes, don Dario Benaven-
te Gorrofio, don Ratl Varela
Varela y don Luis Cousifio Mac
Iver. — Anibal Mufioz Arén, Se-
cretario,
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