C-3893-2016

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 4 ° Juzgado de Letras Civil de
Antofagasta

CAUSA ROL : C-3893-2016

CARATULADO : SANTANDER/Minera Escondida Limitada

Antofagasta, veinticuatro de Marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

Con fecha 14 de septiembre de 2016, comparecen don
Francisco Leppes Lépez y don Cristian Aedo Barrena, abogados,
con domicilio en esta ciudad, calle Prat 214, oficina 507, en
representacién de don Marco Antonio Santander Lépez,
empresario, con domicilio en Avenida Radomiro Tomic N° 7325,
Antofagasta; e interponen demanda de indemnizacién de
perjuicios, en sede de responsabilidad contractual en contra
de Minera Escondida Limitada, en adelante MEL, del giro de su
denominacién, representada legalmente por don Marcelo
Castillo, del cual ignora segundo apellido, presidente
interino, ambos con domicilio en calle Avenida de la Mineria
N° 501, Antofagasta, en base a las siguientes consideraciones
de hecho y de derecho.

En cuanto a la propiedad de los ©privilegios
industriales que sustentan la demanda, exponen antecedentes de
su representada y enseguida indica que en afdn de innovacidn y
mejoramiento de seguridad, cred y desarrolld nuevas mejoras en
diferentes dispositivos de seguridad para vehiculos livianos
de trabajo v para equipos motorizados de trabajo,

especialmente mineros. Asimismo, expresan dgue en uso de sus
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derechos como inventor y/o creador, solicitd y obtuvo de parte
del Departamento de Propiedad Industrial, hoy 1Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), el reconocimiento vy
concesién de la propiedad industrial, de los siguientes
privilegios, entre otros:

a) Barra protectora antivuelco para camionetas,
conformada por una estructura lineal en forma de arco
configurada por un perfil de seccidn circular dispuesta sobre
sendas Dbases rectangulares, desde cuyos lados superiores
aparecen sendas placas pequefias en forma de “L”, inscrita bajo
el N° 4692, del Registro de Patentes del Instituto de
Propiedad Industrial;

b) Barra protectora antivuelco para minibuses,
configurada por cuatro elementos paralelos entre si en forma
de arco de tramo superior horizontal, espaciadas y unidas
entre si en sus vértices superiores gracias a dos elementos
longitudinales generalmente rectos”, inscrita bajo en N° 4693,
del Registro de Patentes del Instituto de Propiedad
Industrial;

c) “Estructura protectora para ventana posterior de
la cabina de camionetas, formada por wuna estructura de
contorno trapecial con dos elementos verticales rectos y una
malla de reticula ortogonal”, inscrito bajo el N° 5181, del
Registro de Patentes del Instituto de Propiedad Industrial;

Transcribe el articulo 65 de la Ley N° 19.039 vy
concluye lo siguiente:

a) Que la vigencia del registro N° 4692 rige desde
el 12 de julio de 2004 (fecha de su solicitud) hasta el 12 de

julio de 2014;
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b) Que la vigencia del registro N° 4693 rige desde
el 16 de julio de 2004 (fecha de su solicitud) hasta el 16 de
julio de 2014;

c) Que la vigencia del registro N° 5181 rige desde
el 18 de abril de 2006 (fecha de su solicitud) hasta el 18 de
abril de 2016.

Sostiene que en consecuencia, tiene un derecho de
propiedad sobre dichos disefios industriales, amparado
constitucionalmente (CPR articulo 19 N° 25) vy legalmente
(articulo 584 Cbdigo Civil, Ley de Propiedad Intelectual N°
17.336 y articulo 31 Ley de Propiedad Industrial N° 19.039),
derecho que es exclusivo y excluyente como consecuencia del
derecho de dominio.

Expone dque en el afio 2006, se desempefiaba en el
respectivo cargo de promotora de productos y ventas de Escapes
Santander, dofia  Wendy Patricia  Medina Segovia, quien
confeccioné una presentaciédn comercial para comercializar los
elementos de seguridad en las diferentes empresas mineras del
sector. Agrega que en este orden de ideas, el afio 2006,
contacta a don Guillermo Pefia, perteneciente al 4&rea de
prevencidén de riesgos de la demandada Minera Escondida
Limitada, quien se muestra interesado por la presentacidn
comercial efectuada por dofila Wendy Patricia Medina Segovia, vy
que luego se contactdé con la vendedora, don Hugo Rojas, jefe
de don Guillermo Pefla, qgquien le pide que le envie la
presentacidén por correo electrdnico. Afiade que pasados unos
dias, se comunica con dofia Wendy Patricia Medina Segovia, don
Cristian Valdivia L., Superintendente de Seguridad de MEL,

quien solicita a Escapes Santander, a través de su vendedora,
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la realizacidén de una presentacidén, en la cual se expondrian
las caracteristicas, cualidades y atributos de los elementos
de seguridad, de autoria de su representado, para MEL y todas
sus empresas contratistas.

Relata que en forma previa a la exposicidén, el dia
12 de septiembre de 2006, se hizo entrega por parte de su
representado a don Cristian Valdivia L., de toda la
documentacidén en formato power point relativa a la exposicidn,
sefialdndosele expresamente que dicha documentacién 1le era
exclusivamente suministrada en el marco de la exposicidn
solicitada y para los fines propios de la misma, es decir,
mostrar las bondades y caracteristicas de dichos elementos de
seguridad.

Agrega que la exposiciébn se realizé ante los
ejecutivos de Minera Escondida Limitada y de diversas empresas
contratistas de la misma (Evento Hotel Antofagasta) a
requerimiento precisamente de los ejecutivos de la minera (en
particular de Cristian Valdivia L.) sobre los disefios de
seguridad de los implementos referidos, siendo suministrados
previamente en una presentacidén documentada al sefior Cristian
Valdivia L. (en ese entonces, Superintendente de Gestidédn de
Minera Escondida Limitada), dias antes de la presentacidédn (12
de septiembre de 2006), haciéndosele expreso hincapié, que
dichos antecedentes le eran suministrados en el marco de la
exposicidédn solicitada y para los fines propios de la misma, de
mostrar las bondades de dichos elementos de seguridad, ya que
a la fecha habian muchos —reclamos ©por ©parte de los

contratistas que implementaban la barra protectora de wvuelco
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interior, toda vez que su disefio era incdmodo para los
ocupantes de los vehiculos.

Asevera que a partir de ese entonces, MEL comenzd a
vulnerar, infringir, perturbar, menoscabar vy limitar
ilegalmente los derechos de propiedad industrial de su
representado, haciendo uso, favoreciendo vy fomentando 1la
reproduccién ilegal de los referidos disefios, incluyéndolos en
catdlogos de su autoria, como si fueran propios: ordenando a
terceros la fabricacién de los mismos, exigiendo su
implementacién para todo vehiculo 1liviano de todas sus
empresas contratistas, subcontratistas vy proveedoras, sin
desplegar la méds minima conducta de respeto, impidiéndole
ejercer sus derechos exclusivos y excluyentes, y el resguardo
de los derechos de propiedad industrial de su representado en
base a lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial, a pesar que, ademads de estar obligado por la ley a
respetarlos, se obligd expresamente a su protecciédn,
obligacién que incumplid.

Sefiala que su representado, tomando conocimiento de
la situacidén descrita, con fecha 30 de octubre del afio 2006,
le representa a don Guillermo Pena, en ese entonces
Superintendente de Salud y Seguridad de MEL, la vulneracidén de
sus derechos, en los siguientes términos: “Con fecha 12 de
Julio del 2004 se procedid a presentar la solicitud de patente
N°® 1743 correspondiente al disefio industrial de la barra
protectora de vuelco interior para camionetas doble cabina, en
el departamento de propiedad industrial de la Subsecretaria de
Economia del Gobierno de Chile en la ciudad de Santiago de

Chile. Esta solicitud de disefio industrial cuenta con la
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proteccidén del departamento de propiedad industrial a favor de
don Marco Santander Lépez desde el 12 de Jjulio del 2004,
regulado en la Ley N° 19.031 de 1991, razdén por lo cual nos
vemos en la obligacidén de poner en conocimiento de todas las
personas, instituciones o empresas que tengan intereses en
hacer wuso de este disefio de Dbarra interior que todo 1o
relacionado con su fabricacién y comercializacidén debe ser
previamente consultado con el Sr. Marco Santander Lbpez, a
efecto de no incurrir en faltas y sus correspondientes multas,
sefialadas en el articulo 67 de la Ley 19.039".

Afirma que sin embargo, MEL continudé haciendo uso
ilegal de los disefios referidos, de propiedad de su
representado, haciendo caso omiso a lo sefialado, lo cual se
puede constatar en el documento emitido por MEL denominado
“Estandar operativo 2.18, Estadndar para vehiculos 1livianos,
Cébdigo ES-HSO-79-P005”, de fecha octubre de 2007, cuyo
objetivo es eliminar o minimizar el riesgo de accidentes
fatales e incidentes resultantes del uso de vehiculos
livianos. Dice que se establece ademas en el referido
instrumento, bajo el epigrafe “Alcance”, que el estandar se
aplicaré:

I.- A todos 1los wvehiculos 1livianos, usados para
actividades relacionadas con el trabajo, aprobados para
transitar en carretera, y Qque puedan usarse para transportar
personas y carga liviana (peso bruto vehicular hasta 3500 kg);

IT.- A todo vehiculo 1liviano que ingrese a 1los
recintos Minera Escondida Limitada, ya sean de su propiedad o
arrendados por la compafiia, de visitas, de contratistas,

proveedores o particulares.
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Seflala que agrega el documento, en su apartado 3.6
que “serad de responsabilidad de cada gerencia de MEL y de cada
administrador de las empresas contratitas tener un archivo
actualizado con indice alfabético de los conductores u
operadores que dispongan de Licencias Internas de Conducir,
anotando en dicho registro: Nombre completo, RUT, clase de
licencia municipal, restricciones, fecha de otorgamiento,
fecha de control, fecha de nacimiento, numero de autorizacidn
de 1licencia interna, vehiculos o equipos autorizados para
conducir u operar y fecha del examen psicosensométrico
efectuado”, estableciendo ademés, en el apartado 3.7, 1la
responsabilidad de la garita de acceso a faena, de controlar
los requisitos para conducir al interior de los recintos de
Minera Escondida Limitada, y requisitos minimos de seguridad
para vehiculos livianos.

Indica que en el “Estandar Operativo 2.18, Estandar
para vehiculos 1livianos, Cdédigo ES-HSO-79-P005”, de fecha
octubre de 2007, se efectta una descripcidén de los requisitos
minimos de seguridad para los vehiculos livianos que ingresen
a las instalaciones de Minera Escondida Limitada, los que
transcribe.

Agrega dque ademas, el documento dedica una seccidn
relativa a los “Aspectos Generales para los anexos 1 y 2,
Barras de Proteccidédn contra vuelco externas e internas”, donde
se seflala que “BHP Billiton ha revisado las fatalidades e
incidentes significativos ocurridos en el transcurso de 10
afios (..) definiendo como uno de los requisitos, el uso de
protecciones contra volcamiento para la mayoria de los

vehiculos”. Sefiala ademds el referido instructivo, que Minera

NAYSZXALOS

|| Rtk



C-3893-2016

Escondida Ltda. (..) estandarizé el wuso de Dbarras de
proteccidén contra vuelco y definidé los requerimientos que
éstas deben cumplir”.

Sefiala que adicionalmente, en los anexos 2 y 3 del
folleto, se incluyen tres disefios de barras y defensa de
proteccidén: una, corresponde a un disefio de barras protectoras
contra vuelco interno; el segundo disefio corresponde a una
barra protectora tipo Jjaula protectora; y el tercero,
corresponde a un disefio de una proteccién entre pick up vy
cabina, dandose una descripcién de las especificaciones
técnicas requeridas para su implementacidén obligatoria, en
cuanto a su disefio, fabricacién y montaje.

Plantea que por lo tanto, estd en presencia de un
reglamento técnico emanado de la demandada MEL, es decir, un
documento en gque se establecen 1las caracteristicas de un
producto o los procesos y métodos de produccidén con ellas
relacionados, con inclusién de las disposiciones
administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria.
También puede incluir prescripciones en materia de
terminologia, simbolos, embalaije, marcado o) etiquetado
aplicables a un producto, proceso o método de producciédn.

Plantea que si se comparan los disefios industriales
de dominio de su representado, con los incluidos en el
documento “Estédndar Operativo 2.18, Estdndar para vehiculos
livianos, Cdbédigo ES-HS0O-79-P005”, se desprende lo siguiente,
para lo cual también adjunta imégenes:

a) Que el disefio correspondiente a “Barra protectora
tipo Jaula protectora” es idéntico al disefio industrial de

propiedad de su representado, inscrito bajo el N° 4.693 del
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Registro de Patentes del Instituto de Propiedad Industrial,
donde se observan las mismas curvaturas en los lados de las
barras dobladas en forma de “J” invertido, las mismas
curvaturas de las barras horizontales y las mismas ubicaciones
de las placas basales en los extremos libres de las barras
curvas.

b) Que el disefio correspondiente a “Proteccidn entre
pick up y cabina” es idéntico al disefio de propiedad del
querellante, inscrito bajo el N°5181 del Registro de Patentes
del Instituto de Propiedad Industrial, donde se observa que la
forma trapecial y curvaturas del marco son iguales en ambos
disefios y la malla reticular se ve de reticula cuadrada en
ambos casos. Ademéds, ambos disefios presentan los refuerzos
centrales espaciados cada una a un tercio del largo.

Afirma que lo anterior generd gque su representado
manifestara a Minera Escondida Limitada, en reiteradas
oportunidades, su disconformidad por usar, gozar y disponer de
disefios industriales que eran de su exclusiva y excluyente
propiedad, situacidén que era de su absoluto conocimiento, es
decir, actudé a sabiendas que los referidos implementos de
seguridad que requeria para el cumplimiento de sus estandares
operativos obligatorios en vehiculos livianos correspondian a
disefios industriales de autoria y dominio de don Marcos
Santander Loépez, es més, de acuerdo a lo narrado fueron
establecidos como una exigencia minima, es decir, como
requisito sine qua non para el ingreso a las dependencias de
Minera Escondida Limitada.

Alega que sin embargo, MEL continué desplegando

conductas que atentaban contra los derechos de propiedad
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industrial de su representado, ello queda demostrado en que el
“Estandar Operativo 2.18, Estandar para vehiculos 1livianos,
Cébdigo ES-HSO-79-P005”, fue revisado y ratificado en diversas
oportunidades, en Jjunio de 2008, por Félix Vasquez, Claudio
Monken, como Vicepresidente de HSE y Carlos Mesquita, como
Presiente de MEL. Agrega dque posteriormente, es nuevamente
ratificado el 21 de enero de 2009, por Félix Vasquez Noriega,
Gerente Servicios a Faena y Manuel Torres Burgos como Gerente
de Seguridad.

Respecto del acuerdo con Minera Escondida Limitada,
indica que con fecha 30 de enero de 2009, en razdén de 1los
reclamos constantes efectuados por su representado, con el fin
de zanjar la situacidédn antes descrita, se suscribidé en 1la
Cuarta Notaria de Antofagasta, servida por la notario publico
suplente dofila Marna Zepeda Duhalde, entre su representado vy
Minera Escondida Limitada, documento titulado “Carta Acuerdo”,
que en su apartado primero se dejdé constancia de la
titularidad exclusiva y excluyente de su representado sobre
dos disefos industriales, en especifico de la “Barra
protectora antivuelco para camionetas”, inscrita bajo el N°
4692 y de la “Barra protectora antivuelco para minibus”,
inscrita bajo el N° 4693”, ambos del Registro de Patentes del
Departamento de Propiedad Industrial del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial.

Relata que en el apartado segundo, se declara dque en
su calidad de titular de los privilegios antes referidos es el
unico facultado para autorizar a terceros en el uso,
fabricacién y comercializacién de 1los mismos bajo cualquier

forma o modalidad. Indica que en el apartado tercero, su
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representado autoriza el uso que Minera Escondida Limitada ha
efectuado y gque eventualmente efectle, en relacién a los
referidos disefios. Asimismo, autoriza la inclusidén que se haya
hecho o que se haga de las imdgenes de los disefilos inscritos
bajo los numeros 4692 y 4693 del Registro de Patentes del
Departamento de Propiedad Industrial del Instituto Nacional de
Propiedad 1Industrial, en documentos oficiales de la misma,
especialmente en temas que digan relacidén con estéandares de
seguridad para vehiculos y equipo.

Indica gque por su parte, Minera Escondida Limitada,
en el apartado cuarto del acuerdo de fecha 30 de enero de
2009, declara que Minera Escondida Limitada a través de su
reconocida politica de respeto a los derechos de Propiedad
Industrial, continuaré instando para que todos sus
contratistas y subcontratistas respeten los sefialados derechos
de terceros, ademés en el apartado sexto, se deja constancia
que Minera Escondida Limitada velard porque los contratos sean
suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de
vehiculos 1livianos, incluyan una cldusula de respeto a 1los
derechos de ©propiedad industrial, en particular de 1los
sefialados en el numero primero precedente, durante su
vigencia.

Por Uultimo, sefiala que en la clausula quinta del
acuerdo, se deja expresamente establecido que su representado
es quien podréd elegir libremente a los terceros fabricantes,
debiendo garantizar la existencia de fabricantes autorizados
de los referidos disefios a objeto de asegurar la

disponibilidad de los mismos.
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Sostiene que asi, su representado permitid el uso de
sus disefios por parte de Minera Escondida Limitada, dejando a
salvo el derecho de fabricacidén y comercializacidén de 1los
mismos, como asi mismo, quedd establecido el derecho que le
asistia en orden a que seria él quien libremente elegiria a
los terceros proveedores de las mismas.

Expone que Minera Escondida Limitada reconocidé 1los
derechos de propiedad inmaterial de su representado sobre 1los
disefios industriales aludidos en el acuerdo, obligandose
ademds a instar a la empresas contratistas y sub contratistas
a respetar los derechos de propiedad industrial, vy en
especifico, los de su representado. Ademds se obligaba a
incluir en los contratos que dijeran relacidén con el
arrendamiento de vehiculos livianos, una cldusula expresa
relativa a la proteccién de los derechos de propiedad
industrial, y en particular con 1los derechos de propiedad
industrial de su representado.

Sostiene que en este marco, Minera Escondida
Limitada y sus empresas contratistas y subcontratistas, y en
general, todo vehiculo liviano que hacia y hace ingresos a sus
dependencias, dando cumplimiento a los estdndares de seguridad
obligatorios impuestos por Minera Escondida Limitada,
siguieron utilizando los elementos de seguridad cuya propiedad
tenia su representado, de hecho, con posterioridad al acuerdo,
el denominado estéandar operativo es nuevamente ratificado, con
fecha 10 de agosto de 2010.

Expone que sin embargo, Minera Escondida Limitada
desconocidé el acuerdo celebrado, vulnerando los derechos de

propiedad industrial de su representado y excediendo las
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facultades de wuso que sobre los disefios industriales les
fueron concedidas, actuando manifiestamente en oposicidén a
derecho y al contenido del acuerdo de fecha 20 de enero de
2009, cometiendo severas infracciones a la Ley 19.039, a
saber:

a.- Incumplimiento a la obligacidén establecida en el
apartado sexto, del documento de fecha 30 de enero de 2009, es
decir, la obligacién de velar porque los contratos gue sean
suscritos con empresas de servicios de arrendamiento de
vehiculos 1livianos, incluyan una cldusula de respeto a 1los
derechos de Propiedad Industrial, en particular de 1los
sefialados en el nUmero primero precedente (los de propiedad de
su representado), durante su vigencia.

Seniala que MEL para operar, arrendaba, previo
proceso de licitacién, todos sus vehiculos 1livianos a 1la
empresa Arrendadora de Vehiculos Limitada, siendo Minera
Escondida Limitada quien especifica 1los requerimientos que
deben tener los vehiculos que serdn suministrados, los cuales
no son otros que los contenidos en el documento “Estéandar
Operativo 2.18, Estandar para vehiculos livianos, Cdédigo ES-
HSO-79-P005".

Asevera que en este contexto, MEL arrendd a la
empresa Arrendadora de Vehiculos Limitada, vehiculos livianos
en los cuales necesariamente debian implementarse con los
elementos de seguridad, cuyos disefios eran de propiedad de su
representado, pues era y es, completamente obligatorio para
Arrendadora de Vehiculos Limitada, dar cumplimiento cabal a lo
prescrito en el estéandar operativo 2.18, lo cual se encuentra

expresamente especificado en el contrato de arrendamiento de
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vehiculos celebrado entre MEL vy Arrendadora de Vehiculos
Limitada, es decir, condiciona la celebracién del contrato de
arrendamiento de vehiculos, a la incorporacién en los mismos
de los equipamientos de seguridad contenidos en el estéandar
operativo 2.18, entre los cuales figuran los disefios
industriales de su representado.

Indica que para asegurar el cumplimiento de la
referida exigencia, para con Arrendadora de Vehiculos Limitada
O para con cualquier otra contratista o subcontratista o
proveedor, es que MEL exige la presentacidédn de un certificado
emitido por alguna de las empresas certificadoras que operan
dentro de nuestro pais (a saber IDIEM, SGS, DICTUC, CESMEC,
entre otras) para que acrediten que los vehiculos livianos que
ingresan a sus dependencias lo hacen conforme las
especificaciones técnicas exigidas en el estandar operativo
2.18.

Expresa que asi Arrendadora de Vehiculos Limitada,
ha dado en arrendamiento a Minera Escondida Limitada,
vehiculos que cumplen con las exigencias impuestas por el
estandar operativo 2.18, sin embargo, la fabricacién vy
comercializacién de los elementos de seguridad, cuyos disefios
eran de propiedad de su representado, que se utilizaron para
implementar los vehiculos, fueron encargadas por MEL a
Arrendadora de Vehiculos Limitada, la que a su vez subcontratd
a tres proveedores, entre los cuales, se encontraba,
paraddéjicamente su representado.

Manifiesta que no es dificil imaginar la reaccidn de
su representado al darse cuenta que MEL arrendaba vehiculos,

en los que se usaban sus disefilos industriales, a exigencia de
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la propia demandada, sin que ésta advirtiera a Arrendadora de
Vehiculos Limitada que eran de propiedad de su representado, y
que su uso, comercializacién y fabricacién debia ser
autorizado por éste, como tampoco puso en conocimiento de su
representado que los disefios industriales de su propiedad
serian utilizados en los vehiculos livianos que les diera en
arrendamiento Arrendadora de Vehiculos Limitada.

Afirma gque lo anterior se traduce en un completo
desprecio por la propiedad industrial de su representado, vy
una abierta infraccidén a la ley de propiedad industrial y al
contenido de acuerdo suscrito entre las partes, pues Minera
Escondida Limitada debié advertir a Arrendadora de Vehiculos
Limitada que entre los implementos de seguridad con los cuales
se debian equipar los vehiculos que se entregan en
arrendamiento se encuentran los disefiados por su representado,
cuya propiedad se encuentra amparada por la ley, como era de
su completo conocimiento, por lo que debid desplegar conductas
tendientes a asegurar los derechos de su representado, como
asegurarse que su representado autorizdé la fabricacidén o
comercializacidén de los implementos de seguridad, exigir a
Arrendadora de Vehiculos Limitada algin documento  que
acreditase dicha autorizacidn, pero ni MEL, ni Arrendadora de
Vehiculos Limitada hicieron nada, es méds, su representado en
reiteradas oportunidades manifestdé a Arrendadora de Vehiculos
Limitada sobre la wvulneracidén que estaban ocasionando a sus
derechos de propiedad industrial.

b.- Incumplimiento a la obligacién establecida en el
apartado cuarto del documento de fecha 30 de enero de 2009.

Transcribe un fragmento de documento de fecha 30 de enero de
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2009 y explica que se establece la obligacidén de MEL, de
instar a sus empresas contratistas y subcontratistas a
respetar los derechos de propiedad industrial, y en
especifico, a los de su representada, sobre las cuales,
también pesa la obligacidédn de dar cumplimiento a lo previsto
en el estandar operativo 2.18.

Alega que sin embargo, nada hizo MEL, en pos de
resguardar 1los derechos de propiedad industrial de su
representado, frente a sus empresas contratistas,
subcontratistas y proveedoras.

c.— Incumplimiento de la obligacidén de respetar el
derecho de su representado para fabricar y comercializar 1los
disefios industriales de su propiedad.

Profundiza que desde la época en que fueron
otorgados los derechos que confiere la ley a su representado
en razdn de su propiedad industrial, MEL vy Arrendadora de
Vehiculos Limitada, han incurrido en una serie de acciones vy
omisiones culposas que perturbaron y menoscabaron severamente
la esfera de exclusividad relativa en general a la capacidad
de goce y disposicidén sobre los derechos industriales de su
representado.

Enfatiza que su representado, en razdén del acuerdo
pactado, autorizdé el uso de sus disefios por parte de MEL,
dejando a salvo el derecho de fabricacién y comercializacidn
de los mismos, es decir, no “condond” otra cosa que no haya

AN

sido el uso pasado”. En consecuencia, no incluyé ni la
comercializacién, ni fabricacidédn que se haya hecho con

anterioridad al acuerdo, como asimismo, quedo claramente
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establecido el derecho que le asistia para ser él quien
libremente elegiria a los terceros proveedores de las mismas.

Plantea que MEL, atentando en contra de los derechos
de su representado, establecid para Arrendadora de Vehiculos
Limitada, la obligacidén de respetar y elegir entre las listas
de proveedores que ella misma confecciondé, lo que se tradujo
en que ambas desconocieron los derechos de propiedad
exclusivos y excluyentes gque tenia Marcos Santander Loépez,
sobre sus disefilos industriales.

Resume que MEL ha promovido, incentivado y
encubierto el uso, goce y disposicidn que terceros, por su
mandato expreso contenido en su estédndar operativo 2.18, han
realizado en contravencién a los derechos que le confiere 1la
ley 19.039, vy demads normas legales, a don Marcos Santander
Loépez.

Hace ©presente que a MEL ingresan o trabajan
diariamente un promedio de cuatrocientos vehiculos livianos
que deben incluir los dispositivos de seguridad dispuesto en
los estandares operativos mencionados de MEL, entre los cuales
se encuentran los disefilos que le pertenecen a su representado.
Agrega que la desidia de MEL en continuar, de manera
permanente, desconociendo los derechos de su representado
sobre sus disefios industriales, devino en que éste tuvo que
adoptar una serie de medidas tendientes a ©proteger sus
derechos.

Expresa que en este orden de ideas, su representado
denuncié los hechos y con fecha 24 de noviembre de 2010, se
dedujo, ante el Juzgado de Garantia de esta ciudad, querella

criminal, RUC N° 1010032490-9 y RIT N° 12790-2010, por la
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comisibén, por parte de la imputada MEL de delitos expresamente
sancionados por la Ley N° 19.039, amplidndose posteriormente
la misma, respecto de todos aquellos que resulten responsables
de los actos cometidos en contravencién de los derechos de
propiedad industrial que tenia su representado sobre sus
disefios industriales.

Relata que segun da cuenta la carpeta investigativa,
don Félix Armando Vasquez Noriega, Champion en control de
riesgo equipo liviano de MEL, declara que desde que asumid el
cargo y de antes sabia que los dibujos que estaban en el
operativo eran los que el sefior Santander tiene registrado,
pero él nunca reclamdé nada, incluso servian como propaganda
para él, por 1lo que se deduce claramente que MEL tenia
conocimiento sobre la titularidad de su representado sobre los
disefios incorporados en sus estdndares operativos, de hecho se
celebrdé un acuerdo sobre los mismos, intentando justificar su
actuar sefialando que servian de propaganda, lo que es
completamente falso, toda vez que los disefios no tenian
referencia alguna que seflale o indique que estaban protegidos
por la Ley de Propiedad Industrial vy/o en nombre de su
titular, ni mucho menos puede pretender dotar de veracidad sus
dichos en relacidén a que su representado “nunca reclamd”.

Indica que también consta en la carpeta
investigativa la declaracién de Manuel Alfonso Torres Burgos,
Gerente de Seguridad de MEL, quien refiere que su funcidn es
la de aprobar los estadndares operativos, declarando que el
hecho de poner los dibujos en el operativo es mads que nada una
orientacidén a los usuarios, ellos para las camionetas que

ingresan a Escondida y las que trabajan alli deben cumplir con

|| Rtk



C-3893-2016

ciertas normativas y una de ellas es el tema de la seguridad,
por ejemplo las barras, con quien las consiguen eso no le
compete, lo gque exigen es que las que lleven las camionetas
cumplan con las normas especificas solicitadas, reconociendo
que de acuerdo al dibujo que se le exhibe, que corresponde al
DI 4692, ellas se utilizan para las Ford Ranger, y la verdad
es que actualmente ya casi ni se utilizan esas camionetas.

Asevera que es completamente falso que los disefios
industriales de propiedad de su representado solo se usaron en
las camionetas Ford Ranger, pues su uso se extendid para todos
los vehiculos livianos que ingresaban a las dependencias de
MEL.

Dice que consta también en la carpeta investigativa
la declaracién de Franco Capurro Reposi, Gerente de arriendo
de wvehiculos de Arrendadora de Vehiculos Limitada, que en el
afio 1998 postularon a licitacién de arriendo de camionetas de
Minera Escondida vy a fines de ese afio se adjudicaron el
contrato hasta el dia de hoy, que Minera Escondida especifica
los requerimientos, que ellos ofrecen alternativas y al final
ellos eligen el modelo a utilizar y que compran los vehiculos,
los equipan segun los requerimientos, los arriendan y al final
del plazo, devuelven los vehiculos.

Indica que a Arrendadora de Vehiculos Limitada, le
fue exigido para que 1instalara dispositivos de seguridad
consistentes en los disefios de propiedad industrial de su
representado, respecto de los vehiculos que arrendaria en
razén del contrato N° 6600006019, gquien a su vez tuvo que
ordenar la fabricacidén y compra de los mismos, no respetando

en dicho proceso los derechos excluyentes y exclusivos de su
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representado sobre ellos. Ademds, dice que Arrendadora de
Vehiculos Limitada, siguidé fabricando e implementando para el
arriendo de vehiculos de otros clientes, precisamente para
cumplir con las exigencias de MEL, quien segun consta en el
anexo “B”, del contrato N° 6600006019 numeral 8, relativo a la
reglamentacién interna de la compafila dispone que el
contratista deberé cumplir con todas las politicas,
normativas, procedimientos, 1instrucciones y seflalizaciones
vigentes en la compafiia, las que declara conocer y aceptar, y
aquellas que durante 1la ejecucidén del servicio 1le sean
informadas, vya sea dque estas se refieran directamente al
servicio encargado al contratista o rijan en la faena minera o
instalacién de la compafiila con independencia del servicio
contratado.

Explica que por su parte, el apartado 8.3.15 del
contrato sefiald que todas las camionetas (doble cabina) del
contratista y la de sus subcontratistas, sean estos vehiculos
propios y/o arrendados a un tercero, deberdn estar equipadas
con barras internas y externas. Estas barran deben
confeccionarse de acuerdo a las especificaciones técnicas que
la compafiila ha entregado al contratista y deberédn fabricarse
sélo en establecimientos que cuenten con la debida
certificacién de un organismo calificado.

Sostiene gue se ha afectado el uso y explotacién
comercial exclusiva vy legitima, que le correspondia a su
representado sobre sus disefios industriales, de tal magnitud
fue que, a partir de 1la inclusién de 1los mismos, en los
referidos estandares operativos de MEL, que alrededor del 90%

de las barras contra vuelco son hechas en el pais, con los
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disefios de su representado, cuyos proveedores y fabricantes no
reconocen ni respetan la propiedad industrial de su
representado, es decir, son hechas por terceros sin
autorizacién de su titular, lo que ocurridé y aun ocurre a
vista y paciencia de MEL, quien no desplegd conducta alguna
para poner en resguardo los derechos de propiedad industrial
de su representado, estando obligado genéricamente por la ley
y especificamente por el contrato.

Agrega dque incluso, frente a 1la conducta de los
demandados, como una forma desesperada 'y autdnoma de
resguardar sus derechos de propiedad industrial, frente al
evidente y manifiesto uso, goce y disposicidén que MEL y todas
sus empresas contratistas, entre ellas Arrendadora de
Vehiculos Limitada, hacian de sus disefios, es que en varias
oportunidades en diarios de circulacidén regional insertd
avisos en los cuales informaba su titularidad los derechos de
propiedad sobre los disefios de su autoria.

Expresa que ante la afectacién permanente vy sin
solucidén de sus derechos de propiedad, es que el 15 de
diciembre de 2011, su representado presentd, el Punto Nacional
de Contacto de Chile ante OCDE, una reclamacidén contra BHP
Billiton, empresa controladora de MEL, por violacidén de las
lineas directrices para empresas multinacionales fijadas por
la OCDE.

Sefiala que en febrero de 2012 el Punto Nacional de
Contacto, acogidé la solicitud presentada para dar inicio al
procedimiento establecido en sus estatutos, iniciédndose, entre
marzo de 2012 a septiembre de 2012, una investigacidn, citando

a diversas reuniones a su representado y a MEL, ademéas de
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requerir y recibir una serie de antecedentes complementarios.
Incluso en el mes de agosto de 2012 se sostuvo una reunidn con
el Ministro de Economia, Fomento y Turismo.

Relata que en razdén de los antecedentes que se
recabaron durante este periodo, el Punto Nacional de Contacto
de Chile ante la OCDE, decide someter el caso a mediacidén con
el objeto de facilitar el didlogo entre las partes. Asi, en
octubre de 2012 1la Comisién de Mineria de la Cémara de
Diputados de Chile recibe a Marcos Santander Loépez y sus
asesores, para que expusiera el caso y sus implicancias,
posteriormente la misma comisién pide informacidén a las
grandes empresas mineras sobre aspectos atingentes a la
presentacidén de su representado, realizandose en el mismo mes
la primera reunidébn entre BHP Billiton, facilitada por el Punto
Nacional de Contacto, en la cual BHP Billiton refiere
desconocer el motivo de la convocatoria, agregando que
mientras no se haya demostrado Jjudicialmente que MEL ha
cometido un delito o una falta, no correspondia ningun tipo de
acercamiento o reunidén entre las ©partes, es decir, no
manifiesta interés por la mediacidn.

Expresa que sin perjuicio de lo anterior, en el mes
de noviembre de 2012, su representado, Marcos Santander Loépez
presenta al Punto Nacional de Contacto, una propuesta de
solucidén que aborda integramente los distintos éambitos de la
controversia, la cual fue desatendida completamente por BHP
Billiton, propuesta que el Punto Nacional de Contacto, no 1lo
tramité con la diligencia que la situacién ameritaba y gque tan
veridico es lo afirmado, que ante un posterior reclamo de su

cliente a la Contraloria General de la ReplUblica, ésta emitid
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un 1informe a favor de su cliente dandole 1la razdn a su
reclamo.

Concluye que la conculcacidén de los intereses de su
representado se ha traducido en una afectacidn permanente, por
cuanto la situacidén generada por el demandado Jjamés se ha
revertido.

En cuanto al derecho, y respecto de la titularidad
del derecho de propiedad y legitimacidén activa, expresa qgue
dentro del ordenamiento juridico, la propiedad industrial se
encuentra garantizada por la Constitucidén Politica de la
Republica, en su articulo 19 N° 25, incisos tercero y cuarto,
donde se reconoce un verdadero derecho de propiedad sobre
patentes de invencién, marcas comerciales, procesos
tecnoldégicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo qgue
establezca la ley.

Plantea que ademas, la legislacidén concibe a la
propiedad industrial como una especie de propiedad regida por
leyes especiales y que asi lo dispone el articulo 584 del
Cébdigo Civil. Agrega que la propiedad industrial se encuentra
regulada en la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, su
Reglamento consagrado en el Decreto Supremo N° 236 y la Ley N°
19.996, de 11 de marzo de 2005, modificatoria de 1la Ley
19.039, de propiedad industrial. Afiade que también, la
propiedad industrial se encuentra sujeta en Chile a las normas
de diversos tratados multilaterales, tales como el Convenio de
Paris para la Proteccidén de la Propiedad Industrial, el
Acuerdo sobre 1los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio, entre otros.
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Indica que la Ley 19.039 establece un procedimiento
al cual estédn sujetos guienes deseen amparar sus creaciones e
innovaciones, el que principia con la solicitud dque se
presenta ante el INAPI. Desde el ingreso de la presentacidn,
se adguiere un derecho sobre un activo intangible, surgiendo
para su titular el derecho de explotarlo con exclusividad
durante su periodo de vigencia. En este sentido, el articulo
49 de la Ley 19.039, aplicable al caso de marras en virtud del
articulo 63, prescribe que el duefio de una patente de
invencidén gozara de exclusividad para producir, vender o
comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento
y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacién del
mismo. Este privilegio se extendera a todo el territorio de la
Republica hasta el dia en que expire el plazo de concesidén de
la patente.

Plantea que de esta manera, en cuanto a su contenido
fundamental, se puede afirmar dque este se traduce en un
derecho exclusivo, sobre un bien incorporal, que hace posible
su utilizacién en el mercado solo por su titular, o por
terceros con su consentimiento. Dicho de otra forma, mediante
la exclusividad concedida por la propiedad industrial,
solamente el titular de dicho derecho estd autorizado a
fabricar un determinado producto y a poner en circulacidén en
el mercado, los bienes sobre los cuales recae su derecho,
poniéndolos en venta, ya sea por cuenta propia o a través de
un tercero autorizado.

Expresa que en concordancia, el articulo 6 de la Ley
17.336, dispone que solo corresponde al titular del derecho de

autos decidir sobre la divulgacidén parcial o total de la obra,
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y que como tal, tiene los derechos morales y patrimoniales que
le conceden los articulos 16, 17 y 18 de la ley.

Indica que desde el punto de vista comercial se debe
considerar el concepto de exclusividad desde una perspectiva
mas amplia, pues al tratarse de un derecho temporal, su
titular deberéd, durante su vigencia, esforzarse por aprovechas
al méximo las oportunidades de mercado, vya sea de forma
personal, o en asociacidédn con otras empresas, pues el derecho
protegido por la ley de excluir a terceros estd 1llamado a
extinguirse. Agrega que se trata de un derecho directo sobre
el objeto respecto del cual el titular obtiene su utilidad,
por lo que el énfasis no estd en el bien sino que en el
provecho econdémico que se produce por el efecto de compartirlo
con los demas. El monopolio que se protege sobre los derechos
que confiere el régimen de propiedad industrial configura un
incentivo al desarrollo técnico e industrial, puesto que de no
existir tal garantia, no se 1invertiria en 1investigacidn
cientifica y aplicacidén tecnoldgica.

Sostiene que en base a 1lo expuesto, se puede
constatar que a su representado se le reconocid y otorgd el
derecho de exclusividad para producir, vender o comercializar,
en cualquier forma, el producto u objeto de sus disefios, dicho
en términos amplios de realizar cualquier tipo de explotaciédn
comercial sobre los mismos, proteccidédn exclusiva que abarca la
dimensién de no interferencia de terceros sobre este derecho.

Sefiala que en caso de lesionarse uno o mas elementos
o atributos del derecho de ©propiedad sobre un disefio
industrial y especialmente los intereses asociados a él, surge

un dafio, el cual se traduce en todo acto u omisidédn que importe
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un menoscabo a la exclusividad del uso, goce o disposicidn que
se le confiere al titular de una patente industrial, de manera
tal que el titular lesionado en sus derechos estard legitimado
para demandar la indemnizacidén de perjuicios, a su eleccidn,
sea conforme a las reglas generales o bien de acuerdo a las
reglas contenidas en el articulo 108 de la Ley 19.039, siendo
la eleccidn de su parte perseguir la referida indemnizacidn de
acuerdo a las reglas generales.

Expone en relacidén a la responsabilidad civil y el
dafio y enseguida, alega que la demandada MEL suscribidé un
acuerdo con su representada que generd las obligaciones de
hacer y de no hacer. Asi, con fecha 30 de enero de 2009, se
suscribidé un contrato, entre su representado y MEL, denominado
“Carta Acuerdo”, que es un verdadero acuerdo de voluntades
entre las partes que suscribieron destinado a producir
consecuencias juridicas.

Sefiala que como ya dijo, su representado otorgd a
MEL, la facultad de “usar” sus disefios industriales en 1los
folletos que contienen sus estandares operativos, dejandose
establecido gque su representado era quien podria elegir
libremente a los terceros fabricantes, debiendo éste
consecuencialmente garantizar la existencia de fabricantes
autorizados de los referidos disefios a objeto de asegurar la
disponibilidad de los mismos.

Agrega que por su parte MEL: reconoce la titularidad
exclusiva y excluyente de su representado sobre los disefios
industriales, inscritos bajo el N° 4692 y N° 4693, ambos del
Registro de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial

del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; reconoce gue
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su representado es el Unico facultado para autorizar a
terceros en el uso, fabricacidén y comercializacidén de 1los
mismos bajo cualquier forma o modalidad; se obliga a instar
que todos sus contratistas y subcontratistas respeten los
derechos de su representado; se obliga a velar porque los
contratos que sean suscritos con empresas de servicio de
arrendamiento de vehiculos livianos, incluyan una clausula de
respeto a los derechos de Propiedad Industrial, y en
especifico que contengan una clausula de respeto hacia 1los
derechos especificos de su representado.

Hace presente que en la especie, el articulo 65 de
la Ley 19.039, regula el marco temporal de proteccidn,
disponiendo que el privilegio de wun disefioc industrial de
otorgard por un periodo no renovable de 10 afios, contados
desde 1la fecha de su solicitud. Afiade que los referidos
disefios fueron autorizados por el periodo temporal que a
continuacién se indica:

-Que la vigencia del registro N° 4692 rige desde el
12 de julio de 2004 (fecha de su solicitud) hasta el 12 de
julio de 2014;

-Que la vigencia del registro N° 4693 rige desde el
16 de julio de 2004 (fecha de su solicitud) hasta el 16 de
julio de 2014;

-Que la vigencia del registro N° 5181 rige desde el
18 de abril de 2006 (fecha de solicitud) hasta el 18 de abril
de 2016.

Indica que ello quiere decir dos cuestiones que
conviene precisar a la hora de analizar el incumplimiento y el

dafio, por un lado, atendida la exclusividad del privilegio, el
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dafio se ha extendido (en términos de una afectacidn
permanente) hasta el afio 2014, en el caso de 1los disefios
registrados en los nUmeros 4692 y 4693 y hasta el afio 2016, en
el caso del registro numero 5181.

Seflala que en el mismo sentido, debe tenerse
presente desde ya que las obligaciones fundamentales de MEL en
el acuerdo de 30 de enero de 2009, se traducen en una
obligacién de hacer, duradera y continua (respetar 1los
privilegios de disefio industrial) en tanto dure dicho
privilegio; de otro, una de no hacer, en términos de impedir
que otro vulnere la propiedad industrial en cumplimiento de
estdndares exigidos por MEL, la gue presenta las mismas
caracteristicas, desde el punto de vista de la eficacia. Afiade
que tampoco hay inconvenientes para estimar gque en ese caso
estemos en presencia de una obligacidén de tracto sucesivo.
Dice que por otra parte, resulta curioso que los ejecutivos de
MEL después de firmar wuna carta acuerdo, aceptando la
titularidad de los derechos industriales N° 4692 y N° 4693,
hayan presentado una solicitud de nulidad de las patentes
otorgadas a su representado en el Instituto de Propiedad
Intelectual (INAPI), entidad que ©procede a rechazar las
demandas interpuestas por MEL y mantener las vigencias de los
disefios industriales registros N° 4692 y N° 4693 a nombre de
Marco Antonio Santander Lépez, como asi también solicitaron la
nulidad del registro N° 5181, solicitud que también fue
rechazada por INAPI ratificada y manteniendo el registro a
favor de Marco Antonio Santander Loépez, tal como lo resolvid
INAPI con respecto de las dos solicitudes de nulidades

anteriores.
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Respecto de los deméds elementos que configuran la
responsabilidad de la demandada y relativo a la culpa, alega
que de los hechos se infiere que para el demandado fue posible
evitar el hecho dafioso, siempre que hubiese cumplido
oportunamente con las obligaciones pactadas, incumplimiento
que se presume, de otro lado, culposo, debiendo 1la parte
demandada acreditar la diligencia o probar, como dispone el
articulo 1547 del Cédigo Civil, 1la concurrencia de un caso
fortuito o una fuerza mayor.

Sostiene que concurre la relacidén de causalidad vy
respecto del dafio, afirma que en materia contractual la
victima tiene derecho a la indemnizacién de todos los dafios
patrimonial y morales que se le hayan causado, que por 1lo
demds es la posicién de la doctrina actual vy de la
jurisprudencia emergente en materia de responsabilidad
contractual y que asi 1lo establecen, por 1lo demas, 1los
articulos 106 y 108 de la Ley 19.039.

Referente al dafio patrimonial, luego de definirlo,
asevera que la comercializacién de 1los disefios tienen 1los
siguientes valores: Barra interior, Registro N° 4692, precio
venta $120.000.-; Jaula, Registro N° 4693, precio venta
$650.000.-; Luneta, Registro N° 5181, precio venta $45.000.-

Expresa que para hacer un célculo de las pérdidas
que los incumplimientos descritos en la demanda causaron a su
representado, de debe hacer una distincidén de la cantidad de
contratistas a quienes se exige el empleo de los disefios
industriales en cuestién. Al respecto, se distinguen 3 tipos
de wusuarios: (i) contratistas MEL (del wuniverso total de

contratistas en el sistema, se han considerado que 1.500
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cumplen con el requerimiento de uso permanente de camionetas
con sistemas de seguridad en un numero promedio de 4
camionetas por contratista); ademés, parte de estos
contratistas requieren ademads de minibuses, los que son
equipados con otros sistemas; ii) arriendos de vehiculos para
visitas a las faenas o tareas puntuales, para los cuales se
han considerado las empresas de arriendo de vehiculos. Las
camionetas, en este caso, requieren de los mismos sistemas de
seguridad (iii) arriendos de vehiculos por parte de MEL, para
sus propias actividades. Afirma que estos vehiculos también
requieren de los mismos sistemas de seguridad y enseguida,
expresa en una tabla las cantidades consideradas por cada
tipologia de wusuario (contratistas, arriendos terceros vy
arriendos MEL) .

Alega que con dichos antecedentes, se calcula el
dafio por lucro cesante causado por MEL, considerando las
pérdidas directas por uso de dispositivos de seguridad en sus
propias faenas y que la estimacién del mercado de 1los
artefactos de seguridad, consumidos -directa o indirectamente-
por MEL, asciende a mas de 750 millones de pesos (afio) segun
se aprecia en informacidén que detalla en una tabla, por lo que
concluye que el dafio patrimonial causado por lucro cesante es
la cantidad de $752.375.000.- por afio, de tal manera, qgue
demanda por este concepto un total de $3.761.875.000.-,
correspondiente a los 5 afios de perjuicios.

En relacién al dafio moral, luego de exponer doctrina
% jurisprudencia, solicita la suma de $50.000.000.-
correspondientes a los perjuicios en la esfera psiquica vy

emocional que ha sufrido su representado, debiendo para la
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valoracidén del perjuicio, que es la determinacidén del quantum
indemnizatorio, tener presente el juez los siguientes
parametros:

a.- El 1interés extrapatrimonial afectado, que en
este caso se trata de todas las afecciones que su representada
ha sufrido en su integridad psiquica.

b.- Las circunstancias particulares de la victima.

c.—- Las circunstancias en las que han ocurrido vy
siguen ocurriendo los hechos.

Finaliza indicando que independientemente de estos
criterios cualitativos, el legislador no contempla para el
caso de la indemnizacién por dafo moral, criterios
cuantitativos, de medicidén del perjuicio, por lo que este,
siguiendo la ma&s arraigada jurisprudencia, queda entregado a
la prudencia del tribunal.

Respecto de las peticiones concretas, indica que 1la
indemnizacién completa o total, como lo disponen las normas
sustantivas del Cdbébdigo Civil, hace obligatoria la reparacidén
del dafio patrimonial y del dafio moral, por lo que demanda por
dafio patrimonial la suma de $3.761.875.000.- o la suma que el
tribunal determine fijar, vy por dafio moral, la suma de
$50.000.000.- o la suma que el tribunal determine fijar.

Por lo expuesto, solicita tener por interpuesta

demanda ordinaria de indemnizacidén de perjuicios, en sede de

responsabilidad contractual, en contra de MEL, ya
individualizada, % se acoja, haciéndose lugar a las
indemnizaciones sefialadas, ascendientes a la suma de

$3.761.875.000.- o la suma que el tribunal determine fijar por

dafio patrimonial, y por dafio moral, la suma de $50.000.000.- o
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la suma que el tribunal determine fijar, cantidades que
deberdn adicionarse con los intereses méximos que la ley
permite estipular y con los reajustes por concepto de Indice
de Precio del Consumidor contados desde la presentacidén de la
demanda civil, con costas.

Luego, en el primer otrosi, Francisco Leppes Lbpez y
Cristian Aedo Barrena, en representacidén de don Marco Antonio
Santander Lépez, todos ya individualizados, interponen demanda
en contra de Arrendadora de Vehiculos Limitada, del giro de su
denominacidén, representada legalmente por don Carlos Fabres
Scaler, del cual ignora profesién u oficio, ambos con
domicilio en Pedro Aguirre Cerda N°7022 y/o Balmaceda 2355,
local 12, Antofagasta, solicitando someterla a tramitacidn
conforme a las normas que regulan la responsabilidad
extracontractual, solicitando se acoja en todas sus partes.

En cuanto a los hechos, se remite a los hechos ya
relatados en lo principal de su demanda y ya trascritos en
esta sentencia.

Respecto del derecho, afirma que se estd en
presencia de un régimen de responsabilidad extracontractual
fundado en la culpa de los causantes del dafo.

En relacidén a la conducta, se remite al andlisis ya
realizado y sostiene que se ha dado cuenta de los reiterados
actos tendientes a impedir el legitimo ejercicio de 1los
privilegios que favorecen la propiedad industrial de su
representado.

Asevera que en este sentido, el demandado ha actuado
como cémplice del incumplimiento contractual de MEL, y que hay

acuerdo en la doctrina en que la participacidén cdmplice en un
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incumplimiento ajeno, supone la tutela extracontractual del
crédito.

Enseguida, expone doctrina en relacidén a la culpa y
hace presente que en materia aquiliana no rige la presuncidn
de culpa contenida en el articulo 1547 del Cdédigo Civil y, por
lo tanto, la culpa en la que ha incurrido el demandado deberé
ser acreditada.

Expresa que acreditarid que la sociedad demandada,
aun con pleno conocimiento de que empleaba disefios
industriales cuyos privilegios correspondian a su
representado, hizo uso de ellos sin autorizacidédn alguna. En
este sentido, la demandada ha operado como un cémplice en el
incumplimiento contractual cuyos efectos se persiguen respecto
de MEL y al ser un tercero ajeno a la relacidén contractual
suscrita entre su representado y MEL, debe responder en el
ambito aquiliano.

Respecto de la relacidén de causalidad, indica que
al andlisis no difiere del éambito aquiliano, debiendo ser el
dafio cierto y directo y reitera que de acuerdo al articulo
2317 del Cbdigo Civil, se debe responder del dafio no sbélo en
los casos en que se ha actuado en calidad de autor, sino de
cémplice e incluso encubridor.

En cuanto al dafio, indica que para poder
configurarlo, en la especie, se debe tener presente que 1la
comercializacidén de los disefios tienen los siguientes valores:
Barra interior, Registro N° 4692, precio venta $120.000.-;
Luneta, Registro N° 5181, precio venta $45.000.-

Expresa que para hacer un céalculo de las pérdidas

que los incumplimientos descritos causaron a su representado,
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se debe tener presente los arriendos de camionetas por parte
de MEL, para sus propias actividades, ya que estos vehiculos
también requieren de los mismos sistemas de seguridad vy
detalla una tabla que contiene las cantidades consideradas por
arriendos de camionetas por MEL a la demandada Arrendadora de
Vehiculos Limitada, aseverando gue con estos antecedentes, se
calcula el dafio por lucro cesante causado por MEL,
considerando las pérdidas directas por uso de dispositivos de
seguridad en sus propias faenas por los vehiculos arrendados,
indicando una tabla, ascendiendo el dafio patrimonial causado
por lucro cesante la cantidad de $45.375.000.- por afio, de tal
manera que demanda por este concepto un total de
$226.875.000.- correspondiente a 5 afios de perjuicios.

Expone en relacién al dafio moral y los parédmetros
que debe estimar el Jjuez para determinarlo, solicitando
finalmente, tener por interpuesta demanda de indemnizacidén de
perjuicios en sede de responsabilidad extracontractual en
contra de Arrendadora de Vehiculos Limitada, ya
individualizada, vy en definitiva, se acoja en todas sus
partes, haciéndose lugar a las indemnizaciones solicitadas
ascendientes a la suma de $226.875.000.- por dafio patrimonial
y la suma de $50.000.000.- por dafio moral, o la suma que el
tribunal fije, cantidades que deberan adicionarse con los
intereses maximos que la ley permita estipular y con 1los
reajustes por concepto de Indice de Precio del Consumidor,
contados desde la presentacién de la demanda civil vy
condenando ademas al demandado al pago de las costas.

Con fecha 03 de febrero de 2017, comparece don Diego

Morandé Montt, abogado, domiciliado en El1 Regidor N° 66, piso
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10, Las Condes, Santiago, en representacidén de la codemandada
Arrendadora de Vehiculos S.A. vy contestando la demanda,
solicita su rechazo, con costas, en virtud de los siguientes
antecedentes de hecho y derecho.

Hace presente que 1la demanda fue interpuesta en
contra de Arrendadora de Vehiculos Limitada, rut 77.225.200-5,
en circunstancias que esa sociedad fue transformada a sociedad
anénima recientemente, por lo que se debe entender que fue
interpuesta para todos los efectos legales en contra de su
continuadora legal Arrendadora de Vehiculos S.A.

Sostiene que la demanda carece de todo fundamento
por los siguientes motivos:

1.- La demanda por responsabilidad extracontractual
interpuesta en contra de su mandante estd mal planteada, al
fundarse en las normas generales, existiendo reglas especiales
expresas -—-articulos 106 y siguientes de la ley 19.039- para la
responsabilidad civil en el estatuto Jjuridico que establece
los derechos que se reclaman;

2.- No existe infraccidén alguna a los disefios
industriales que en algln momento tuvo la actora;

3.- En todo caso, de acuerdo a las normas fundantes
de la misma, la accidn interpuesta se encuentra prescrita;

4.- Se comprueba con la sola lectura de la demanda
que no ha habido dolo ni culpa en el actuar de Arrendadora de
Vehiculos.

Como consideraciones previas expone antecedentes
respecto del Grupo Salfa y Arrendadora de Vehiculos S.A.,

enumerando sus empresas relacionadas, entre las que se cuenta
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la operacidn de Arrendadora de Vehiculos, conocida
comercialmente como Salfa Rent.

Precisa que esta Ultima empresa se dedica a prestar
el servicio de leasing operativo, que consiste béasicamente en
la externalizacidén de los servicios de transporte, la cual es
provista por una flota de vehiculos adecuada a las necesidades
de cada empresa contratante, por periodos de tiempo superiores
a un afio, comprendiendo todos los requerimientos que acompafian
a esta actividad, desde 1la puesta a disposicidén de 1los
vehiculos, choferes, servicio técnico, obtencidédn de permisos
para operar en las diferentes industrias, adecuacidén a las
normas de seguridad, etc., todo a cambio de una
contraprestacidén econdmica por los referidos servicios. Agrega
que hoy en dia la filial SalfaRent (Arrendadora de Vehiculos
S.A.) cuenta con una flota superior a los 8.500 wvehiculos,
distribuidos entre mas de 400 clientes, con 14 sucursales y 30
talleres mecanicos en el pais.

Respecto de la relacidédn comercial de Arrendadora de
Vehiculos S.A. y Minera Escondida S.A., expresa que su parte
se adjudicd en el afio 1998, la licitacidn para un contrato de
leasing operativo con Minera Escondida (perteneciente al grupo
BHP Billiton y en adelante asi denominada o simplemente MEL)
para que la primera la proveyera de la flota de vehiculos
livianos necesaria para el transporte de personal en las
faenas de extraccidédn de cobre en la regidén de Antofagasta.

Agrega que en ese contexto, y dadas las especiales
caracteristicas de esa industria, el contrato sefialado
contenia una serie de requisitos de seguridad para los

vehiculos que debian ser estrictamente cumplidos por su
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mandante y que estaban contenidos en un documento denominado
“estandar operativo 2.18” de exclusiva elaboracién de la
arrendataria y que dicho estandar fue incorporado en el anexo
D del contrato en el a su vez anexo N° 11 de ese documento.

Manifiesta que la buena relacidén entre las partes,
significdé la renovacidédn del contrato hasta el afio 2015, en que
comenzd un nuevo proceso de licitacidn, la que fue adjudicada
en esta oportunidad a un tercero, pero en todo caso, su
mandante continudé la operaciédn en los hechos hasta el afio
2016.

Indica que durante la vigencia del sefilalado contrato
su mandante en todo momento se sujetd estrictamente al
estadndar de <calidad exigido por su cliente, equipando vy
acondicionando sus vehiculos (que ascendieron a 292 camionetas
de doble cabina, asi como una cantidad menor de otra clase de
vehiculos, como camiones o todo terrenos para ejecutivos, que
no son relevantes para estos autos) de acuerdo a
especificaciones ©por ella indicadas, todo a su entera
satisfaccidn.

En cuanto al actor, afirma qgque don Marco Antonio
Santander Loépez ha mantenido una larga y conflictiva relacidn
tanto con Minera Escondida como con su representada, pues
ésta, junto con otros actores del mercado interesadas en ser
proveedoras de accesorios de seguridad para vehiculos de
faenas mineras de Minera Escondida, fueron informadas de 1los
requerimientos de seguridad de los cuales se valdrian tales
vehiculos, de modo tal que pusiesen participar de ese mercado.

Expresa que los mencionados accesorios  fueron

desarrollados por encargo de Minera Escondida, por la empresa

NAYSZXALOS



C-3893-2016

Conley Ingenieros y puestos en conocimiento de sus potenciales
proveedores por la empresa certificadora SGS Chile, ya en el
afio 2002. Los accesorios de seguridad desarrollados por esa
empresa de ingenieria eran, entre otros, las barras
antivuelco, lunetas protectoras, parachoques y otros.

Indica que de dentro de los potenciales proveedores
de Minera Escondida se encontraban algunas empresas CcoOmo
Escapes Santander -del demandante de autos Marco Santander-
Escapes Mendoza y la empresa de Artemio Araya. Sin embargo,
luego que 1la mandante Minera Escondida comunicara a sus
proveedores que aquella no se someteria a un proveedor
exclusivo, sino que usaria mas de uno para la fabricacidén e
instalacidén de los accesorios de seguridad, Escapes Santander
se restd del proceso de certificacidn exigido por Minera
Escondida, a pretexto de encontrarlo muy engorroso.

Manifiesta que en el contexto indicado, el ahora
demandante Santander Lépez, solicitd determinados registros de
disefio industrial, de diferentes accesorios de seguridad,
dentro de 1los cuales se encontraban precisamente aquellos
informados y requeridos por MEL, en especifico, solicitd los 3
disefios industriales que son objeto de la demanda.

Afirma que asi, el sr. Santander Lépez, logrd
hacerse, de mala fe, de disefios industriales sobre accesorios
de seguridad que no han sido el fruto de ningtn esfuerzo
intelectual del solicitante, y que son ampliamente utilizados
en la industria, por el sélo hecho de pedir (e
inexplicablemente obtener) su registro en desmedro de toda una
industria que ya los utilizaba, y con el sbélo afdn de bloquear

a la competencia, obtener un monopolio vy obligar a los
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operadores del mercado a contratar uUnicamente con él. Asi
comenzd un proceso dirigido a diferentes empresas mineras que
regularmente requieren estos productos para infructuosamente
someterlos al monopolio que pretendia generar en la industria
siendo victimas de estos intentos Codelco, Minera Escondida,
su mandante y sus competidores.

Relata que hasta entonces, los derechos de 1la
demandante se encontraban a su favor, pues para su actuar
invocaba solicitudes en trdmite. Sin embargo, el sbélo paso del
tiempo fue complicando las pretensiones del Sr. Santander,
puesto que las camionetas para los cuales fueron creados los
disefios industriales correspondia exclusivamente a la marca
Ford, modelo Ranger, las que ya desde el afio 2005 habian caido
en desuso en la industria en favor de otros modelos preferidos
por las empresas.

Agrega que en efecto, las camionetas wutilizadas
durante las supuestas infracciones alegadas por la actora
(desde el afio 2009 en que habria cesado la supuesta
condonacidén que reclama) eran las camionetas marca Nissan,
modelo Terrano. Estas camionetas, segun las declaraciones del
propio Santander no podian ser acondicionadas con las barras
antivuelco por él protegidas, sino que estas debieron ser
modificadas y transcribe parte de aquellas.

Hace presente que las camionetas Nissan Terrano,
utilizadas en wvirtud del contrato, no podrian haber sido
provistas de las barras protegidas en ese entonces en favor de
Santander, y que sus pick-ups diferentes a aquellos de la Ford
Ranger -segun se acreditard y declara el propio Santander- por

lo que para estos efectos debid presentar una nueva solicitud
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de disefio industrial, la 1656-08, solicitud que fue rechazada
por el entonces Departamento de Propiedad Intelectual, hoy
Instituto Nacional de Propiedad Industrial o INAPI, de este
modo, la barra antivuelco que sirve de base a la demanda Jjamas
estuvo protegida por un disefio industrial, es decir, en 1lo
referente a la camioneta Nissan Terrano el actor no cuenta con
ningun disefio industrial registrado ante INAPI.

Respecto del wuso infractor de la expresidén “D.I.
(Disefio Industrial) 4692. 1Indica que la Ley de Propiedad
Industrial establece en su articulo 66, que todo disefio
industrial debe 1llevar en un lugar visible 1la expresidn
“Disefio Industrial”, o las iniciales “D.I.”, so pena de perder
las acciones penales en caso de infraccidén de 1los mismos.

Agrega dque como contrapartida de 1lo anterior, el
articulo 67, letra b) sanciona como delito a guienes con fines
comerciales, usen las indicaciones correspondientes a un
dibujo o disefio industrial registrado, o las simulen cuando no
exista dicho registro o esté caducado o anulado. Afirma que
esto es lo que en doctrina del ramo se denomina “marcaje
malicioso de propiedad industrial” y gque en esta conducta
incurridé Santander, pues al ver que sus disefios industriales
habian quedado obsoletos al desaparecer del mercado de la
mineria las camionetas Ford Ranger, procedidé a marcar las
nuevas barras antivuelco por él producidas y adecuadas a las
formas de la Nissan Terrano, con la denominacidén “D.I. 4692”7.
Dice que esta denominacidén correspondia a la barra antivuelco
disefiada para la Ford Ranger y en ese contexto, fue que la
demandante incurridé en un delito contra la ley de propiedad

industrial, consistente en marcar un producto con una
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indicacién de Disefio Industrial para la cual no tenia
proteccidén, tipificado en el articulo 67, letra b) de la Ley
19.039 sobre propiedad industrial.

Enfatiza que es més, hasta el afio pasado estuvo
formalizado por este delito en la causa RIT 12992-2011 del
Juzgado de Garantia de Antofagasta, luego de sendas querellas
presentadas por Minera Escondida y Arrendadora de Vehiculos
S.A., la cual fue convenientemente omitida por la actora.

Sostiene que se puede apreciar de los hechos
relatados, que el actuar antijuridico, doloso y constitutivo
de dafio, ha provenido de la propia actora, quien ha obtenido
artificiosamente aparentes derechos, para luego hacer wuso
abusivo de ellos, incurriendo en delitos en contra de su
representada, y no lo contrario, segin se pretende en la
temeraria demanda de autos.

Resume los argumentos de la demanda y sefiala, en su
parte final, que la responsabilidad extracontractual se funda
en una clausula del contrato de arrendamiento entre las
codemandadas, gque haria extensiva la obligacidén adquirida por
Minera Escondida para con Santander, a Arrendadora de
Vehiculos, consistente en una clausula genérica y de estilo en
esta clase de contratos, consistente en el numeral 8, del
anexo B, del contrato por él denominado N° 6600006019 -que
transcribe- asi como una nueva alusidén a la obligacidén de su
representada de cumplir cabalmente con el estandar operativo
2.18.

Alega que el actor debera acreditar, de acuerdo con
el estandar de culpa aplicable a la responsabilidad

extracontractual, como de la clausula citada habria nacido una
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obligacién para su mandante de conocer cada uno de 1los
contratos o “carta acuerdos” de Minera Escondida con terceros,
que la convirtiesen en cédmplice de ésta en su actuar como se
ha intentado artificiosamente sostener por la actora.

Sostiene que la demanda debe rechazarse por varios
motivos, primero por estar mal planteada; segundo, puesto gque
las imputaciones que la actora hace a su representada resultan
no sélo infundadas, sino que ademéds temerarias; tercero, por
estar prescritas las supuestas e inexistentes infracciones
reclamadas y; cuarto, por no haber actuado su mandante con
culpa ni dolo; motivos todos por los cuales procede el total
rechazo de la demanda, con costas.

Plantea que la demandante se acoge a un estatuto
juridico diferente al establecido por el legislador. Indica
que la demanda tiene inequivocamente como base, la supuesta
infracciédn de derechos de propiedad industrial regulados por
la Constitucidén y las leyes dictadas en conformidad a esta y
que regulan tales derechos. En efecto, la responsabilidad que
temerariamente se le 1imputa a su mandante es la de haber
actuado como supuesto cédmplice en la infraccidédn de Minera
Escondida, 1lo que rechaza vy para aclarar la complicidad
imputada se remite a los fundamentos de derecho invocados en
la demanda: articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica de
la Republica, articulo 584 del Cdédigo Civil, Ley 19.039 sobre
Propiedad Industrial, modificada por la Ley 19.996 de 2005, y
su respectivo reglamento, constituyendo ese el marco
regulatorio de la propiedad industrial que lo agota.

Sostiene que en este sentido, la Ley 19.039 es 1la

ley especial que regula los derechos de propiedad industrial,
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por expreso mandato de la Constitucién y el Cdbdigo Civil. Este
cuerpo legal contiene normas especiales para la
responsabilidad civil que deriva de las infracciones a los
derechos que esa ley confiere a los titulares de estos
derechos. El1 titulo X de la ley, denominado “De la observancia
de los derechos de propiedad industrial”, contiene una
regulacién especial e integral de las acciones civiles que se
generan a partir de infracciones a los derechos conferidos en
conformidad a esa ley, como son los disefios industriales,
invocados por el actor.

Alega que sin perjuicio de lo anterior, el
demandante elije prescindir de tal estatuto especial para
reclamar indemnizacidén de perjuicios en base a las normas
generales prescritas en el Cédigo Civil para la
responsabilidad extracontractual, eleccién que desde luego, no
le estd permitida, por aplicacidén del articulo 4 del Cdédigo
Civil, que expresamente dispone que las leyes especiales se
aplicaran con preferencia a las del Cdédigo.

Asevera que dicha disposicidn forzadamente lleva a
concluir que las normas de responsabilidad civil establecidas
por la Ley de Propiedad Industrial son las aplicables para los
casos en que lo que se invoca es una infraccidén a uno o mas
derechos de propiedad industrial, tal como ocurriria en la
especie.

Argumenta que las consecuencias de la desatencién a
estas normas, son de enormes consecuencias, existiendo

importantes diferencias impuestas por el legislador:
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a) Ley 19.039 dispone que las infracciones a ésta se
tramitardn de acuerdo a las normas del Jjuicio sumario
(articulo 107 de la ley);

b) La Ley 19.039 establece reglas especiales -y
taxativas- para la determinacidén de los perjuicios, a eleccidn
de la demandante (articulo 108 de la Ley);

i.- Las utilidades que el titular hubiera dejado de
percibir como consecuencia de la infraccidn;

ii.- Las utilidades que haya obtenido el infractor
como consecuencia de la infracciédn;

iii.- El precio que el infractor hubiera debido
pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una
licencia, teniendo en cuanta el valor comercial del derecho
infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran
concedido.

Sostiene que el demandante de una infraccidén de esta
naturaleza puede elegir entre tres opciones para la
determinacién de los perjuicios vy que cualquiera de esas
opciones agota su aspiracidén indemnizatoria, no siendo
procedente, en estos casos, el dario mora, como se ha
demandado.

c) En estos procedimientos, las pruebas se analizan
de acuerdo a las normas de la sana critica (articulo 111 de la
Ley) .

Afirma que puede apreciarse que el estatuto juridico
por el cual optd el actor no es un mero error de derecho en el
planteamiento de su demanda, sino que fue una eleccidn
consciente y premeditada, para poder obtener los excesivos

remedios Jjuridicos que pretende. En efecto, de no haber optado
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por las normas comunes del Cdbébdigo Civil, el demandante debia
haber renunciado a su pretensién por dafio moral, vy su
pretensién en cuanto a los perjuicios patrimoniales habria
quedado acotada a las opciones impuestas por el articulo 106
de la Ley de Propiedad Industrial. Agrega que la decisidn
procesal efectuada por Santander es de tal entidad, gque no
puede sino frustrar su demanda, puesto que se demandd en
abierta infraccién a la ley especial que rige la materia, y al
texto expreso del Coébdigo Civil gque otorga preferencia a las
normas dispuestas por una ley especial respecto de aquellas
del mismo Cédigo, por lo cual en el evento de accederse a la
demanda, se incurriria en un vicio, tanto de forma como de
fondo, que sbélo seria reparable por la nulidad.

Indica que en todo caso, se debe ser enfadtico en
sefialar que cualquiera que sea el estatuto juridico gque se
pretenda utilizar para tratar esta demanda -que tiene como
unica base una infraccidén a derechos de propiedad industrial-
el resultado debiese ser el mismo: su total rechazo. Lo
anterior, puesto que en ambos casos, el presupuesto béasico
para dque los remedios operen son la ocurrencia de una
infraccidén de derechos de propiedad industrial, es decir, una
accidén antijuridica o ilegitima.

Seflala que tal infraccidén simplemente no ocurre en
la especie, al no ser su representada autora del “esténdar
operativo 2.18”, al no ser los accesorios utilizados para
cumplir su contrato con MEL siquiera remotamente semejantes a
los disefios invocados.

Indica que de este modo, el presupuesto comin para

cualquiera de estos dos estatutos de responsabilidad civil no

NAYSZXALOS

|| Rtk



C-3893-2016

concurre en la especie. La consecuencia de esta falta de
conducta ilegitima o antijuridica, repercute necesariamente en
todos los demds requisitos para la responsabilidad civil que
exige el derecho comin, exigencias que por lo demas, superan
los de la Ley de Propiedad Industrial.

Explica que al no haber actuar ilegitimo, no puede
haber dafio indemnizable, tampoco puede haber dolo o culpa
(elemento que por lo demds se analiza en un apartado més
adelante), ni mucho menos vinculo de causalidad entre el dafio
inexistente y la conducta licita de su parte.

Indica que por todo lo anterior no concurren 1los
elementos de la responsabilidad extracontractual, los cuales
ni remotamente estdn desarrollados en la demanda, y tampoco
podrdn ser acreditados. No existe una conducta antijuridica
(no hay infraccién a los disefios invocados) no puede por
consiguiente existir perjuicio, no ha habido dolo ni culpa
grave, ni mucho menos una relacién de causalidad. Tampoco
concurre el presupuesto basico para las acciones
indemnizatorias civiles que prescribe la 1ley de propiedad
industrial, aplicable al caso, es decir, una lesién a un
derecho de propiedad industrial, por 1lo tanto ni bajo 1la
légica de la Ley de Propiedad Industrial, ni bajo la ldégica
del Cdédigo Civil, podria la demanda prosperar.

Argumenta que su representada no ha infringido los
derechos de propiedad industrial de Santander, ni bajo la Ley
de Propiedad Industrial, ni bajo las reglas generales de la
ley de responsabilidad civil, siendo necesario, previamente

explicitar los derechos que se invocan.
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Indica que los disefios industriales son los disefios
registro N° 4692: barra antivuelco; disefio registro N° 4693:
barra antivuelco 2; disefio registro N° 5181: luneta trasera,
para los que adjunta imagenes.

Expresa que teniendo a la vista disefios industriales
para los cuales inexplicablemente el Sr. Santander obtuvo
proteccidn, se pregunta por el aporte intelectual del actor,
merecedor de derechos de propiedad industrial, a la luz de 1lo
que la ley define como disefio industrial para 1lo cual
transcribe el articulo 62.

Sostiene que estos disefios registrados nada aportan
en la forma, configuracidén geométrica u ornamentacién a 1lo
previamente conocido en el rubro, sin perjuicio que se
acreditard la inmensa cantidad de disefios previos de 1los
cuales las patentes invocadas en lo absoluto difieren. De este
modo, plantea que se estd frente a una proteccidédn que fue
obtenida sin cumplir con los requisitos legales, y que de
haberse solicitado hoy en dia, con la profesionalizacién vy
especializacidén que ha adgquirido el INAPI, muy probablemente
hubiesen sido rechazados, tal como ocurridé con la ya citada
solicitud N° 1656-08 de Santander, en que este pretendid
extender -sin éxito- su proteccidédn para la barra antivuelco
efectivamente utilizada para la Nissan Terrano.

Respecto de la infraccién que se imputa a
Arrendadora de Vehiculos S.A., dice que en primer lugar, la
infraccidén reclamada por el actor corresponde a la inclusidn
de los citados disefios industriales en el texto mismo del

“estandar operativo 2.18".
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Hace ©presente que dicho estdndar fue elaborado
auté4nomo, independiente y exclusivamente por Minera Escondida,
y por consiguiente, corresponde a ésta hacerse cargo de esa
primera alegacidén. Agrega que la inclusidén de esos disefios en
el mencionado documento no puede de modo alguno ser atribuida
a su representada, gquien era el destinatario de ese documento,
en tanto prestador del servicio y que su misidén era Unicamente
la de acondicionar los automdéviles de acuerdo al esténdar
operativo impuesto por su cliente.

En cuanto al supuesto encargo para fabricacidédn de
los disefios industriales a terceros ajenos a Escapes
Santander, plantea que esta imputacién es falsa, por lo que la
controvierte expresa y categdricamente.

Seflala que las barras antivuelco instaladas en las
camionetas Nissan Terrano provistas por su representada en los
periodos reclamados (a contar de 2009 y aparentemente hasta
fines de 2012 segun difusamente se puede desprender de la
demanda) son del todo diferentes a aquellas protegidas por
Santander y adjunta fotografias comparativas. Agrega que se
puede apreciar, a simple vista, las diferencias entre 1lo
protegido y las barras antivuelco y lunetas fabricadas para la
camioneta Nissan Terrano, que son abismantes. No existe
correlacién alguna entre lo ©protegido vy lo utilizado,
careciendo de cualquier asidero la temeraria infraccidén que a
su mandante se le imputa.

Afirma que los disefios industriales invocados fueron
creados para ajustarse al disefio de la Ford Ranger y entrega
detalles de este automédvil. Agrega que sin embargo, 1los

vehiculos wutilizados en virtud del contrato de leasing
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operacional con Minera Escondida, es la Nissan Terrano,
camioneta que desplazd a sus competidores por su
confiabilidad, durabilidad vy diversidad de configuraciones.
Dicha camioneta tenia un pick up diferente al de la Ford
Ranger, por lo que los accesorios en ella instalados fueron
adecuados especialmente.

Indica que fue el actor quien infringidé la ley al
marcar con indicativos de sus registros de disefio industrial
accesorios que diferian sustancialmente de los protegidos, vy
que estuvo formalizado por infringir la ley de propiedad
industrial.

Dice que en efecto, al percatarse que el mercado
estaba desechando las Ford Rangers para las faenas mineras, el
actor comenzdé a comercializar las barras modificadas y no
registradas, ahora para la Nissan Terrano. Sin embargo, al no
contar con derechos de propiedad industrial, ©procedid a
incorporar en ellas las siglas “D.I.”, en dichas barras de
seguridad vy lunetas, precisamente con la referencia a 1los
numeros de registro de los otros disefios, es decir, sin
corresponder con aquellos.

Expresa que lo anterior, ademds de ser un delito, es
un claro indicativo que la mala fe proviene del propio
demandante, quien ilegitimamente ha pretendido a lo largo de
los afios, obtener un monopolio gque no le corresponde, por
medios ilegitimos y que han dolosamente producido perjuicios
en su mandante, ya que esta ha debido pasar afios dedicada a
extensos y costosos litigios que no tienen fundamento alguno.

Afirma categdéricamente que su mandante no tiene

responsabilidad alguna en el estédndar operativo 2.18 ya que es
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de autoria exclusiva de Minera Escondida; que su mandante no
ha wutilizado los disefios industriales de Santander; que
Santander ha intentado de mala fe inducir a error al mercado,
marcando maliciosamente productos diferentes con las
indicaciones a sus disefios industriales, conducta tipificada
como delito por la Ley de Propiedad Industrial, y por la cual
estuvo por afios formalizado; su mandante no ha utilizado en
los periodos reclamados, la camioneta Ford Ranger, sino la
Nissan modelo Terrano, respecto a la cual los accesorios de
seguridad usados, el actor no tiene registrado ningun disefio
industrial ante la INAPI; por todo lo anterior, las
infracciones alegadas no tienen asidero alguno respecto de su
mandante y deben necesariamente ser rechazadas.

Plantea que las acciones deducidas, ademas de
inexistentes, estarian prescritas y que en efecto, de acuerdo
al propio estatuto juridico de responsabilidad civil
extracontractual abrazado por el actor, la accidédn prescribe en
4 afios.

Indica que el actor, para evitar tener que acreditar
la supuesta e inexistente infraccidén, intenta construir una
ilusoria teoria de infraccién permanente (parecida a la teoria
del secuestro permanente en el derecho penal) para perpetuar
una infraccién que no es tal y que no logrard de modo alguno
acreditar, relata como Ultimo hecho de su demanda, una
propuesta de solucidén presentada por el demandante en el mes
de noviembre de 2012.

Agrega que consta en autos que la demanda fue
notificada a su representada recién el dia 22 de diciembre de

2016, estando en consecuencia, vencido el plazo de 4 afios para
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deducir las acciones de acuerdo a ese estatuto Jjuridico,
encontrandose por consiguiente, prescrita la accién
interpuesta, motivo por el cual opone a este respecto la
excepcidédn de prescripcidén de la accidn deducida.

Finalmente, arguye que el actuar de Arrendadora de
Vehiculos no ha sido culposo, ni menos doloso. Agrega dgue en
efecto, el actor, reiteradamente seflala que Minera Escondida
fue quien fijd el estéandar operativo al cual se debia sujetar
su mandante al cumplir con el contrato, y que esta actud por
estar obligada a la luz del contrato, lo que no hace otra cosa
que liberar de responsabilidad a su mandante.

Sefiala que por lo demés, no tenia como saber cuél
era el acuerdo que Minera Escondida habia suscrito con ella en
el afio 2009, ni mucho menos 1le era exigible conocerlo,
conforme a la clausula citada por la demandante,
correspondiente al contrato de arrendamiento entre ambas co-
demandadas. Indica que dicha clausula es genérica y de estilo
en esos contratos, no hace alusidén alguna a los contratos de
Minera Escondida, y de ningin modo contiene la obligacidn que
la actora pretende, y que constituye el dunico factor de
conexidén para la supuesta e imaginaria complicidad entre ambas
empresas.

Manifiesta que llamativo resulta la aseveracidén de
que su representada encargd sus accesorios infractores a
Santander, lo que es contradictorio en si mismo, puesto que si
Santander elaboraba tales accesorios, entonces no existiria
infraccidén, pues es su titular quien los estd produciendo.

Agrega que ademas, es un claro indicador de la buena

fe con la gque en todo momento ha actuado su parte, por cuanto
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no se explica cbédmo si quisiera actuar en perjuicio de una
persona, contrataria con ella evidenciando su actuar
ilegitimo. Por consiguiente, es la propia demandante guien en
su libelo descarta cualquier infraccidn cometida por su parte,
como cualquier culpa o dolo que podria haber existido en su
actuar en relacidén con los hechos de la demanda.

Por lo expuesto, citando los articulos 308, 309 vy
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, en relacidén con
los articulos 4, 584, 2314 y siguientes del Cédigo Civil, en
relacién con los articulos 62, 106 y siguientes de la Ley
19.039 sobre  Propiedad Industrial, solicita tener por
contestada la demanda, y en definitiva, rechazarla en todas
sus partes, con costas.

Con fecha 03 de febrero de 2017, comparece José
Alfredo Monroy Licuime, abogado, en representacién de Minera
Escondida Limitada vy contestando la demanda, solicita su
rechazo, con costas.

Luego de entregar un indice, sefiala como
antecedentes generales, que Marco Antonio Santander Lépez, (en
adelante Sr. Santander) dedujo accién de indemnizacidén de
perjuicios por el supuesto incumplimiento de obligaciones
contractuales por parte de MEL, que lo habilitarian a reclamar
ante el tribunal la suma de $3.761.875.000.- por concepto de
un pretendido lucro cesante y $50.000.000.- por concepto de
dafio moral.

Indica que el antecedente féactico en que funda su
ambiciosa e improcedente pretensién indemnizatoria consiste -
Unicamente- en el supuesto incumplimiento del documento

denominado Carta Acuerdo de 30 de enero de 2009 (en adelante

|| Rtk



C-3893-2016

“carta acuerdo”) y que se habria materializado en el contenido
del Estéandar Operativo 2.18 Estandar para Vehiculos Livianos.
Cédigo ES-HSO-79-P005 (en adelante “Estandar Operativo”), de
octubre de 2007, que MEL prepard para minimizar y evitar los
riesgos en sus faenas derivados de la conduccidén de vehiculos
livianos.

Dice que intenta deslizar la idea que el Estéandar
Operativo seria solo un ejemplo del incumplimiento imputado en
la demanda, pero lo cierto es que tampoco da cuenta de otras
manifestaciones de la alegada contravencidén vy con razdn,
porgue no existen.

Controvierte todos vy cada wuno de los hechos,
circunstancias, citas y/o afirmaciones que se contienen en el
escrito de demanda y que sirven de base a las infundadas
pretensiones de la contraria, asimismo, controvierte
enfadticamente los hechos narrados por el actor destinados
unicamente a perfilar a su representada como una empresa
arbitraria, abusiva, irresponsable, displicente y cuyas
conductas, supuesta y pretendidamente contrarias a la buena
fe, habrian provocado que sufriera los perjuicios
patrimoniales y morales que reclama.

Alega que MEL no ha infringido acuerdos suscritos
con el Sr. Santander y tampoco ha vulnerado en forma alguna la
legislacién vigente sobre Propiedad Industrial e Intelectual.
Lo cierto es que esta accidn corresponde a la obstinada e
infructuosa cruzada que la contraria emprendidé hace ya mas de
10 afios contra su representada, y en la cual, a diferencia de
lo que sostiene, no ha obtenido ningin pronunciamiento

favorable a sus pretensiones.
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Afirma que lo anterior es ldbégico, ya que todas sus
acciones han descansado en la errada y tergiversada creencia
del Sr. Santander de entender que, por el solo hecho de haber
tenido inscritos los disefios industriales N° 4692 y N° 4693 vy
N° 5181 a su nombre, gozaria del monopolio de cualquier barra
antivuelco de camionetas, minibuses y malla protectora de
lunetas traseras (sin importar su disefio).

Como consideraciones preliminares expresa dque el
actor incurridé en un gravitante error al deducir su demanda,
toda vez que la accidédn para perseguir la indemnizacidén de
perjuicios, en sede contractual y —aunque no es la
responsabilidad perseguida en autos- en sede extracontractual,
se encuentra prescrita, razén por lo que la posibilidad del
Sr. Santander de perseguir la responsabilidad de su
representada precluyd por el transcurso del tiempo.

Destaca, en primer lugar, que de la simple lectura
del libelo pretensor se advierte que el litigio fue solicitado
para destrabar un conflicto fundado en la errada
interpretacidén y, por ende alcance, que el actor entrega al
Titulo V de la Ley 19.039, al contenido de la Carta Acuerdo y
al Estandar Operativo preparado por MEL. Agrega que lo cierto
es que todos los hechos e interpretaciones expuestas en la
demanda, destinadas a configurar un supuesto incumplimiento
contractual por parte de MEL, son errdédneos y constituyen otro
de los intentos de la contraria de hacerse de las herramientas
procesales para lucrar indebidamente.

Indica, en segundo lugar, que en la especie resulta
improcedente utilizar los verbos usar, gozar y disponer, con

la frivolidad y fragilidad empleada en la demanda dado que la
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proteccidén que entrega el legislador al disefio industrial -
figura que se alega infringida en autos- no comprende la
prohibicién de ejercicio de esas facultades en los términos
sacramentales empleados por el actor, sino que para que el
usar, gozar y disponer encuadre en el tipo qgque sanciona el
legislador, debe emplearse persiguiendo fines comerciales.

Sefiala que independiente de la liviandad apuntada,
en el Estandar Operativo no se materializé ninguno de 1los
incumplimientos -o en sus términos hechos ilicitos- que alega
la contraria. Agrega que de los pasajes del documento que el
actor transcribe en su demanda, se advierte que lo Unico que
MEL realizé6 fue establecer pardmetros de seguridad para los
vehiculos que ingresaren a sus faenas, cuestién que no
contraviene la ley y es irrelevante a la “Carta Acuerdo”.

Precisa que lo unico que MEL establecié fue la
obligacién de uso de implementos de seguridad (concretamente
barras protectoras antivuelco y mallas protectoras de lunetas
o0 parabrisas trasero) cuestidén muy diversa a obligar al uso de
los precisos y especificos diserfios industriales cuya
titularidad alega el actor.

En tercer lugar, hace presente que el disefio
industrial registro N° 5181 debe excluirse de plano y con
costas de la pretensidén indemnizatoria que el actor intenta,
toda vez que ademds de (i) no estar comprendido en la “Carta
Acuerdo” en que funda su demanda y no seflalarse en que otro
contrato podria estar incluido, este (ii) caducd el 18 de
octubre del afio 2011, caducidad que, no obstante operar de
pleno derecho, fue ratificada por el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial con fecha 13 de mayo de 2014 en sentencia
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N°® 165312 y el 2 de abril de 2015, en sentencia N° 172205,
ambas pronunciadas en solicitud N° 894-2006, Expediente 4385.

En cuarto lugar, afirma que el actor, para
configurar el incumplimiento, ha realizado wuna serie de
imputaciones falsas que  por lo demés no representan
incumplimiento de ninguna obligacién legal y/o contractual, ni
un actuar culpable ni doloso que deba ser indemnizado.

Luego, profundiza en antecedentes de hecho,
precisando que los disefios industriales precisos y especificos
a que debe limitarse la accidén indemnizatoria, son el disefio
industrial dinscrito bajo el N° 4692, correspondiente a una
barra protectora antivuelco para camionetas, vy el disefio
industrial dinscrito bajo el N° 4693, correspondiente a una
barra protectora antivuelco para minibuses, pues el registro
N° 5181 caducé el 18 de octubre de 2011, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 18 de la ley 19.039 vy, ademas, la
Carta Acuerdo que se denuncia infringida estd referida
unicamente a los dos primeros registros.

Agrega que también debe excluirse la solicitud de
inscripcién N° 1989-2008 -barra antivuelco para las camionetas
Nissan Terrano- por cuanto fue rechazada por el INAPI, por 1lo
que no existe derecho industrial alguno que pueda alegar el
actor.

En cuanto al alcance que el actor entrega a 1los
disefios industriales N° 4692 y 4693 dice que no se equivoca al
sefialar que la ley confiere una proteccién de 10 afios a quien
es titular de un disefio industrial, pero yerra al sostener que
gozaria del monopolio de todas las Dbarras antivuelco

existentes, 1independiente del disefio de que se trata y al
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afirmar de forma indiscriminada que el uso, goce y disposicidn
que terceros efectuen de esos derechos genera necesariamente
indemnizacién de perjuicios.

Afirma que los disefilos industriales materia de
autos, en la actualidad, carecen de aplicacidén practica y no
son utilizados por terceros ni por el sr. Santander, cuestiodén
que resulta pacifica en autos ya que el actor lo reconocid
expresamente al declarar ante la Fiscalia de Antofagasta, en
el contexto de la investigacién por una querella por
infraccidén a la Ley 19.039 deducida por MEL.

Indica que en efecto, las especificaciones técnicas
del registro N° 4692, correspondiente a la barra antivuelco
para camionetas, aplicaban en la préactica exclusivamente a las
camionetas Ford Ranger, las cuales no se usaban en el mercado
a la época de los hechos de autos. Indica que en dicha época
se utilizaban las camionetas Nissan Terrano, a las cuales -por
razones 1lbégicas—- no era posible aplicar las especificaciones
técnicas del disefio industrial en comento.

Asevera que como el actor advirtié que si no
inscribia como disefio industrial la barra antivuelco con 1las
especificaciones para la camioneta Nissan Terrano, su negocio
se veria perjudicado porque no podria impedir la fabricacidén y
comercializacidén de esas Dbarras precisas y especificas a
terceros, intentd adelantarse a ello ingresando al Inapi la
solicitud N° 1989-08 para registrarla, requerimiento que
finalmente fue rechazado por no reunir 1los requisitos de
patentabilidad exigidos por la ley.

Hace presente que el Sr. Santander ha fabricado vy

vendido barras antivuelco que no coincidian con el registro N°
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4692 vy 5181 y de todas maneras las singularizé como tal,
induciendo a terceros a la errada creencia de que se trataria
de un disefio industrial inscrito a su nombre y que por ello,
con fecha 19 de octubre de 2011, MEL dedujo querella criminal
ante el Juzgado de Garantia de Antofagasta en su contra,
asignadndose el RUC N° 1100990676-4 y el RIT N° 12992-2011.

Dice que el mismo demandante reconocidé ante Fiscalia
el wuso indebido de los disefios industriales para lo que
transcribe parte de sus declaraciones y que ademéds, con fecha
19 de marzo de 2012, el laboratorio de criminalistica de la
Policia de Investigaciones de Chile, en dicha causa, emitid un
informe pericial, concluyendo que las estructuras periciadas
no reunian las caracteristicas estructurales del disefio
industrial concreto, o lo que es lo mismo, el actor no estaba
fabricando lo que registrdé ante el INAPI y, de todas maneras,
lo identificaba como un disefio industrial reconocido por la
autoridad y transcribe el numero 3.2. del informe.

Por lo anterior, concluye que: (i) es un hecho
pacifico que existen diferencias en el disefio realmente usado
en las barras antivuelco y lunetas fabricados, comercializados
y vendidos por el actor, con aquellos que el sr. Santander
tenia registrados a su nombre, porque él1 mismo lo declard asi;
(ii) tampoco es controvertido, por existir reconocimiento
expreso del actor, gque el sr. Santander marcdé con un adhesivo
haciendo referencia al disefio industrial N° 4692, Dbarras
antivuelco con un disefio distinto a aquel registrado bajo
dicho disefio industrial, conducta que constituye precisamente
el delito tipificado en el articulo 67 letra b) de la ley N°

19.039; (iii) por Ultimo, que el disefio industrial que
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realmente buscaba proteger el actor era aquel consignado en la
solicitud de registro N° 1989-2008, solicitud que fue
rechazada por el INAPI, por lo que respecto al disefio de barra
antivuelco incluido en dicha solicitud, el sr. Santander nunca
tuvo derecho alguno.

Asevera que informes periciales —-parte de los cuales
transcribidé- dejaron establecido que el actor incurrid en el
delito tipificado en el articulo 67 letra b) de la ley 19.039.

Manifiesta que el demandante no puede pretender ser
el Unico autorizado en Chile para producir y comercializar
barras antivuelco sin distincidén de disefio y que existe una
amplia gama de barras antivuelco que se ofrecen en el mercado,
las cuales pueden tener diferentes diametros de tubos,
diferentes espesores y también diversas terminaciones. Agrega
que el hecho de ser titular de un derecho de propiedad
industrial no impide la coexistencia de otras formas distintas
correspondientes a la misma categoria, siempre y cuando la
fisonomia de aquellas que no tienen un registro cuenten con
diferencias significativas vy que prueba de ello son 1los
registros N° 7525 y N° 7394, disefios industriales referidos a
barras protectoras inscritas a nombre de Artemio Araya
Contreras y dos solicitudes en trémite, referidas al mismo
tema, y al respecto adjunta wuna tabla con imagenes y
descripciones.

Respecto a MEL y sus lineamientos operativos afirma
que en octubre de 2007, su representada introdujo la versidn
N° 10 del Esténdar Operativo numero 2.18, con el propdsito de

“eliminar o minimizar el riesgo de accidentes fatales e
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incidentes resultantes del uso de vehiculos livianos” en los
recintos de MEL.

Precisa que el Estédndar Operativo 2.18, Estéandar
para vehiculos livianos, Cédigo ES-HSO-79-P005, regula
diversos aspectos relacionados a la seguridad de los vehiculos
livianos vy su cumplimiento debe ser certificado por una
empresa calificada y reconocida por MEL para esos efectos, de
lo contrario, no admitird el ingreso de los vehiculos a la
faena.

Profundiza que el Estandar Operativo regula que 1los
cinturones de seguridad, las bocinas, frenos ABS,
limpiaparabrisas, bolsa de aire, color de vehiculo, extintor
de incendio, alarma sonora de retroceso, tridngulos
reflectantes, uso de cufias, antigledad y kilometraje méaximo
del wvehiculo, prohibicién de asientos laterales, malla o
defensa de contencidén, ademds de la barra de proteccidn
antivuelco externa e interna a que alude la demanda, se
adeclien a las necesidades de seguridad de la actividad minera
que desarolla MEL en sus dependencias, y enseguida indica los
requisitos adicionales.

Expone que en lo referente al caso de autos, esto
es, la parte referida a las barras antivuelco internas vy
externas, MEL establecid®é su uso obligatorio en faenas, 1los
requisitos que debian cumplir —-gque varian segun el vehiculo de
qué se trate- y obligd a los contratistas a contar con la
certificacidédn -por una empresa autorizada al efecto- del
proceso integral de disefio, fabricacidén y montaje de 1los
elementos de seguridad aludidos, que detalla el documento vy

que en ningin caso coinciden con las especificaciones
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consignadas en 1los disefios industriales registrados por el
actor.

Agrega que declardé nulos todos los informativos e
instructivos anteriores emitidos por ella en que recomendaba
proveedores % fabricantes de barras % organismos
certificadores de barras a los contratistas, estableciendo que
seria responsabilidad de estos cumplir con el estéandar.

Detalla en dos cuadros los items que exige
corroborar a la empresa certificadora respecto de las barras
protectoras contra vuelco externa e interna y sostiene que se
puede advertir que lo Unico que realiza MEL es el Estéandar
Operativo es tomar la experiencia en accidentes de los afios
anteriores y corregir deficiencias, sin que pueda observarse
en ninguna parte del documento -ni en el texto ni en sus
imdgenes- que su representada exija a sus contratantes dque
utilicen la barra protectora antivuelco externa e interna
inscrita en el registro N° 4692 vy 4693 del Registro de
Patentes del INAPT.

Detalla que el Estandar Operativo establece
requisitos minimos que no son determinantes de una forma
tridimensional especifica, sino gque estdn orientados a toda
clase de marcas y modelos de camionetas, dejando el disefio
tridimensional especifico a la discrecionalidad del duefio o
usuario del vehiculo liviano, es decir, al interesado en dar
cumplimiento a la norma.

Cita conclusiones de perito Elizabeth Quezada en
relacién a barra protectora 4692 y afirma que en el Esténdar
Operativo no se hace referencia a ella. Precisa,

transcribiendo las descripciones geométricas de los registros
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4692 y 4693, que ninguna de las caracteristicas descritas en
el parrafo recién transcrito se condice con las
especificaciones técnicas -de disefio, fabricacidén y montaje-
exigidas por MEL a sus contratistas en cuanto a mecanismos de
seguridad en su Estandar Operativo.

Expresa que a mayor abundamiento, todas las
referencias graficas incluidas en el estandar fueron, tal como
expresamente se sefiala, a titulo ejemplar, jamas tuvo caréacter
impositivo u obligatorio para el contratante, sino sélo
referencial y que asi se desprende de las imAgenes obtenidas
del Estandar Operativo que fueron agregadas a la demanda pero
de forma cercenada por el actor, razdn por la que las incluye
nuevamente adjuntando imadgenes y menciona que los subtitulos
fueron omitidos por el actor en su demanda.

Concluye que asi las cosas, las imdgenes incluidas
no tienen la idoneidad de infringir la Ley 19.039 ya que MEL
no se estd irrogando la facultad de exigir su uso favoreciendo
su fabricacidén y comercializacidén como si fueran disefios de su
autoria, y MEL no establecidé en el Estandar Operativo que él
seria el proveedor de los disefios, solo requiridé que 1los
vehiculos livianos dispongan de las medidas de seguridad ahi
consignadas y que esa circunstancia esté acreditada por un
organismo certificador.

Hace presente que no existe constancia de que alguno
de los vehiculos arrendados por MEL hiciere uso de implementos
de seguridad que tuvieran los disefios industriales del sr.
Santander, cuestién que el actor deberd acreditar debidamente

en autos.
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En cuanto al Estandar Operativo 2.18, Estandar para
vehiculos 1livianos, Cdédigo ES-HS1-079-I-31P005, de noviembre
de 2010, expresa que fue producto de la revisién del esténdar
Operativo, por parte de expertos en la materia, a saber: i)
incorpord al estédndar cliausulas de respeto a los derechos de
propiedad industrial e intelectual vy; ii) se elimindé toda
referencia grafica a las barras antivuelco internas y externas
y las lunetas y cita al efecto la clausula.

Relata que la modificacidédn al Estandar Operativo
tuvo una motivacidén adicional, asi independiente que el
demandante -y su empresa- jamads han sido contratistas de MEL,
al enterarse del contenido del Estdndar Operativo 2.18,
versién 10, comenzd a realizar diversas gestiones y reclamos
con distintos personeros de su representada con el fin de que
se eliminaran las representaciones graficas que a modo
ejemplar se incluian. Indica que sin perjuicio de no haber
cometido infraccién legal alguna, y principalmente como motivo
de prudencia, el asedio y hostigamiento del sr. Santander,
llevé a su representada a suscribir con el demandante el
documento Carta Acuerdo de fecha 30 de enero de 2009, el que
la contraria califica de contrato.

Manifiesta que al leer la comparecencia se advierte
que no hay acuerdos propiamente tal, sino gque una mera
declaracién de voluntad del actor, con la unica salvedad que
se encuentra firmada ademas por el gerente de abastecimiento
de MEL.

En cuanto al objeto, plantea que la Carta Acuerdo
comprende la Dbarra antivuelco ©para camionetas 'y Dbarra

antivuelco para minibus, disefios industriales inscritos en el
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Registro de Patentes del Inapi, bajo los Nros. 4692 y 4693,
respectivamente, cuyo derecho de propiedad detentaba a 1la
fecha de la firma, don Marcos Santander Lépez.

Respecto de los derechos adquiridos por MEL, sefiala
que el sr. Santander en su calidad de titular de esos
registros y sin derecho a contraprestacidén a cambio, autorizd
el wuso que MEL ha efectuado vy eventualmente efectle en
relacién con los referidos disefios. Autorizdé también la
inclusidén gque se haya hecho o se realice de imagenes de los
referidos disefios en documentos oficiales de MEL,
especialmente en temas que digan relacidén con estédndares de
seguridad para vehiculos y equipos.

Referente a compromisos de MEL, expresa que es
continuar con su reconocida politica de respeto a los derechos
de propiedad industrial, es decir, seguir haciendo 1lo dque
venia haciendo hasta esa fecha, instando a los contratistas a
que respeten los derechos de terceros y velando porque se
incluya una cléusula de respeto a los derechos de propiedad
industrial, en particular aquellos del sr. Santander, en los
contratos que celebre con las empresas de arrendamiento de
vehiculos.

Relata que a pesar de la suscripcidén de la Carta
Acuerdo y a partir del 28 de abril de 2009, fecha en que se le
concede al actor el disefio industrial N° 5181 -el demandante
volvidé a reclamar a MEL por la inclusidén de este disefio en el
estandar Operativo, como asimismo reclamdé por la inclusidn de
una representacién grafica correspondiente a la solicitud de
inscripcién de disefio industrial N° 1989-08, que finalmente

fue rechazada por INAPI.

|| Rtk



C-3893-2016

En cuanto a la relacidén comercial que existid entre
MEL y Arrendadora de Vehiculos S.A., expresa que en julio del
afio 2005, celebraron un contrato de prestacidén de servicios de
arriendo de vehiculos livianos, con vigencia hasta el 30 de
junio de 2011, y a diferencia de lo que sostiene la contraria,
por medio de este contrato MEL no le encargd a Arrendadora de
Vehiculos 1la fabricacidén y comercializacidén de los disefios
industriales de propiedad del actor, sino que el objeto del
contrato era el arriendo de wvehiculos livianos que cumpliera
con las medidas de seguridad del Estandar Operativo (el cual
no hace referencia a los registros N° 4592 y 4693).

Sostiene que en mérito de lo expuesto, y teniendo en
especial consideracidén que los vehiculos que Arrendadora de
Vehiculos puso a disposicidén de MEL no utilizaban las medidas
de seguridad cuya titularidad reclama el actor, no se
vislumbra por qué su representada debid advertir de un hecho
falso a su contratista o avisarle al sr. Santander que el
arrendador no usaria sus disefios industriales.

Detalla en una tabla la flota de 308 wvehiculos que
debia poner a disposicidén de MEL e indica que el 26 de febrero
de 2009, casi un mes después de la firma de la Carta Acuerdo,
MEL y Arrendadora de Vehiculos suscribieron la modificacién N°
7 del contrato primitivo que consistidé en introducir una
clédusula sobre propiedad industrial, intelectual y licencias
que enseguida transcribe.

Sostiene que con esta cldusula MEL no estd haciendo
otra cosa que instar a su contratista a velar por el apego y
respeto a la legislacidén en materia de propiedad industrial e

intelectual en la ejecucidén del contrato de arriendo,
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exigiéndole 1la obtencidén de licencias necesarias para su
correcta ejecucidn, estableciendo expresamente que, de ser
imposible o dificil que el titular de alguna licencia confiera
la autorizacidn, de comin acuerdo -MEL y contratista- podrian
reemplazar la medida concreta de manera que se siga cumpliendo
con las condiciones del acuerdo. Ademéds, de incumplir la
legislacién en la materia, se establecidé que el Unico vy
exclusivo responsable de ello seria el contratista, es decir,
se establecidé un mecanismo de cierre para apercibir a este
ultimo a cumplir -si o si- con la ley.

Manifiesta que a pesar de que su representada, en
noviembre de 2010, eliminé de su Estadndar Operativo toda
referencia grafica que pudiere llevar a terceros a la errada
creencia que se estaba atribuyendo la autoria de los disefios
industriales del actor o que estaba exigiendo a sus
contratistas el uso de esos precisos y especificos disefios, y
que modificd todos los contratos incluyendo una clausula de
respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual
de terceros, el sefior Santander - de todas maneras- continud
pretendiendo que el actuar de MEL era ilicito, razdén por la
que a partir de mes de noviembre de 2010, comenzd a realizar
una serie de gestiones, ante instancias legislativas,
judiciales vy administrativas algunas de las cuales omitid
referirse en el libelo, todas las cuales han sido infructuosas
para las pretensiones de la demandante.

En primer lugar, seflala que dedujo querella por
supuesta comisién de los delitos contemplados en el articulo
67 letra a) de la ley 19.039 y articulo 79 letras a) de la ley

17.336, contra gquienes resultaran responsables, pero que la

|| Rtk



C-3893-2016

investigacidén jamas fue formalizada y que el Jjuez de garantia
al pronunciarse sobre el sobreseimiento definitivo de
empleados de MEL, agregd en su resolucidn que el
establecimiento de cénones de seguridad, no obstante en su
amplitud podrian significar wuna mayor utilidad para la
empresa, para efectos de calificar el acto tipico resulta un
hecho absolutamente indirecto y marginal con el que no se
persiguen fines comerciales. Que sin perjuicio que la Corte de
Apelaciones de Antofagasta revocéd el fallo, sin reprochar el
fondo, estimando que existian diligencias pendientes. Después
sefiala que se comunicd la decisidédn de no perseverar pues
realizada la investigacién vy diligencias practicadas no se
pudo reunir antecedentes que permitieran establecer que fueren
constitutivos de delito los usos que MEL le estaba dando a los
disefios en cuestién y que ello fue ratificado por informe en
derecho emitido en Jjunio de 2011 por don Andrés Melossi
Jiménez, ex presidente de la Asociacidén Chilena de Propiedad
Intelectual (ACHIPI) vy experto en materias de propiedad
intelectual e industrial, quien al estudiar y analizar 1los
dibujos incorporados en el Estadndar operativo por MEL, en
relacién a los disefios industriales N° 4692 y N° 4693,
concluye que no constituye una infraccidén a lo dispuesto en el
articulo 67 letra a) Ley 19.039 y articulo 79 a) de la ley
17.336.

Respecto a que se estaba utilizando el dibujo de 1la
solicitud N° 1989-2008, alega que la utilizacidén de una
solicitud no estd sancionada en la ley y que de todas maneras
el INAPI rechaz6é la solicitud del demandante por lo que nunca

tuvo el disefio industrial aludido.
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Indica que el Estandar Operativo consignd
expresamente que las imagenes incorporadas eran a titulo de
ejemplo incorporandose una clausula que establece la
obligacién del contratista de incorporar los requisitos
minimos de seguridad en 1los vehiculos que ingresen a 1las
faenas de MEL, gestionando las licencias correspondientes de
forma de respetar 1los derechos de propiedad industrial e
intelectual al equiparar los vehiculos, por lo que es
insostenible afirmar que su representada estd infringiendo 1la
ley o la Carta Acuerdo. Agrega que al efecto, en la demanda se
omite toda referencia a los requisitos de disefio, fabricacién
y montaje consignados en el Estédndar Operativo vy olvida
seflalar que ninguno de ellos refieren a las especificaciones
precisas % especificas consignadas para los disefios
industriales N° 4692 y 4693.

Enseguida, relata el reclamo ante la OCDE, respecto
de oficio de la Comisidén de Mineria y Energia de la Cémara de
Diputados y las medidas prejudiciales probatorias solicitadas
en causa rol (C-4833-2014, del Primer Juzgado Civil de
Antofagasta, indicando respecto de esta Gltima que el ministro
de fe solo certificé si los vehiculos inspeccionados tenian
barras antivuelco y lunetas y el nombre de las empresas que
las wusaban pero no certificd si los disefios de dichos
implementos de seguridad correspondian a aquellos gque estén
registrados a nombre del sr. Santander, ya que corresponde a
una declaracidén técnica correspondiente a un perito y no a un
ministro de fe.

Explica que aun cuando se hubiera acreditado que se

utilizaron los registros del demandante, de acuerdo al
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articulo 65 de la ley N° 19.039, el registro de un disefio
industrial se otorga por un periodo no renovable de 10 afios a
contar de la fecha de su solicitud, por lo que los registros
4692 y 4693 vencieron con fecha 12 de julio de 2014 y 16 de
Jjulio de 2014, respectivamente, y el 5181 caducd con fecha 18
de octubre de 2011, por lo que el 4 de diciembre de 2014,
fecha en la cual se realizdé la medida prejudicial probatoria
solicitada por el demandante, cualquier persona podia
utilizar libremente los disefios contenidos en los registros
4692, 4693 y 5181.

A continuacién, como alegaciones o defensas,
manifiesta que la conducta de la contraria es inadmisible vy
solo da cuenta de la mala fe con que se desenvuelve en el
trdfico juridico y comercial.

Enseguida, opone la excepcién de prescripcién de la
accién y sefiala que el incumplimiento que alega el actor se
funda en el contenido del Estandar Operativo que BHP Billiton
—-operadora de MEL- prepardé para disminuir 1los riesgos de
accidentes fatales que pudieren ocurrir en las faenas producto
del uso de vehiculos livianos, sin embargo, enfatiza que MEL
jamés obligd a usar los precisos y especificos disefios
industriales N° 4692, N° 4693 y N° 5181, y sélo incorpord
medidas de seguridad genéricas aplicables a cualguier
vehiculo, dependiendo del contratista escoger como cumplir con
el contrato y que incorporar fotografias al Estéandar Operativo
en ningun caso constituye infraccién a los derechos cuya
titularidad alega el sr. Santander porque el legislador no

protege la bidimensionalidad del disefio industrial.
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Plantea que sin embargo, la accidén de
responsabilidad civil contractual de su representado
prescribid en octubre de 2015, con ocasidén de las

modificaciones realizadas al Estadndar Operativo. Citando 1los
articulos 2514 y 2515 del Cdbébdigo Civil expone que el Estéandar
Operativo impugnado dejé de estar vigente en noviembre de
2010, desapareciendo con ello el acto que equivocadamente para
la actora, vulneraria los derechos de propiedad industrial del
sr. Santander, venciendo el plazo para ejercer acciones en
octubre de 2015.

Agrega que en efecto, en la especie han transcurrido
mas de seis afos desde que MEL comenzdé a utilizar otro
Estandar Operativo, eliminando las 1imdgenes que pudieren
inducir a terceros a la errada creencia de que estaba
atribuyéndose la titularidad de los disefios industriales N°
4692, N° 4693 y/o N° 5181 y/o que estuviera exigiendo que los
vehiculos 1livianos wutilizaran esos precisos vy especificos
disefios. Alega que también han transcurrido méds de seis afios
desde que MEL modificdé el contrato «con Arrendadora de
Vehiculos Ltda. -ahora S.A.- incorporando una cléusula de
propiedad industrial, intelectual y licencias -sin que pueda
alegarse que en la especie operd la interrupcidn natural de la
prescripcidén ni tampoco la civil.

Profundiza que para que pueda alegarse la primera,
el articulo 2518 del Cdédigo Civil exige gque exista un
reconocimiento del deudor de la obligacidén, cuestidn que no ha
ocurrido ni ocurrird en autos. Por su parte, para que opere la
interrupcidén civil, conforme lo dispone el articulo 2503 del

mismo cédigo, el actor debid haber interpuesto y validamente
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notificado una demanda por estos mismos hechos con
anterioridad a octubre de 2015, cuestidédn que no realizd el sr.
Santander.

Ademas, hace presente que la posibilidad de alegar
responsabilidad civil en sede extracontractual, en la especie,
también prescribié. En efecto, en noviembre de 2010, MEL
eliminé de sus documentos internos y especialmente del
Estandar Operativo todo registro referido a los disefios
industriales cuya titularidad alega el Sr. Santander, por 1o
que el plazo de cuatro afios establecido por el 1legislador
civil para perseguir la indemnizacidédn por contravencidén de ley
también transcurrié con <creces y que al efecto, al ser
notificada la demanda, incluso al momento de ser presentada,
el plazo previsto en el articulo 2332 del Cbébdigo Civil habia
precluido.

Indica respecto del disefio industrial N° 5181, para
el improbable evento gque se considere inadmisible tomar como
fecha de inicio para el coémputo de la prescripcién de la
accidén, la fecha en que MEL modificd el estandar Operativo, el
tribunal debe tener presente que el plazo para reclamar
responsabilidad civil a su respecto debe computarse -a més
tardar- tomando como inicio el 18 de octubre de 2011, fecha en
que el registro caducd por el solo ministerio de la ley,
despareciendo la proteccién conferida por la Ley 19.039.

Alega dgque en consecuencia, habiendo prescrito las
acciones para perseguir la responsabilidad civil contractual vy
extracontractual, procede desestimar la demanda, con costas.

En subsidio, alega que en la especie, no concurren

los requisitos de la responsabilidad contractual. Expone gque
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no obstante MEL jamds ha vulnerado los derechos del actor vy
que no son efectivos los alcances que este entrega al Estéandar
Operativo, de todas maneras decidié modificarlo e introducir
la versién de noviembre de 2010, en que se elimind toda
referencia grafica que pudiere inducir a error de terceros de
atribuirse la autoria de los disefios industriales del autor o
a creer que por incorporarlas estaba exigiendo el uso de esos
precisos y especificos disefios, ademds de incorporar una
clédusula de respeto a los derechos de propiedad industrial,
intelectual y licencias.

Indica gque no obstante lo anterior, el sr. Santander
se mantuvo en su errada idea de gque MEL habria infringido sus
derechos y que habria wvulnerado la Carta Acuerdo, seflalando
que (i) su representado habria incumplido el punto N° 6 en que
declara incorporar una clausula de respeto a los derechos de
propiedad industrial e intelectual del actor y de terceros
(1i) porque no habria instado a respeto de los derechos del
actor vy (iii) porque con el Estadndar Operativo no habria
respetado el derecho del sr. Santander de fabricar vy
comercializar sus disefios industriales, al establecer la
obligacién de respetar y elegir los proveedores de las listas
que MEL confeccionb.

Sefiala que efectivamente MEL exige a sus
contratistas el cumplimiento del Estédndar Operativo, pero en
este su representada no exige el uso de los disefios
industriales que alguna vez fueron del actor, MEL tampoco
encargd a Arrendadora de Vehiculos Ltda. la fabricacién vy
comercializacidén de las barras antivuelco, sino que le exigid

entregar los vehiculos cumpliendo las medidas de seguridad del
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Estdndar Operativo, la cuales, en ningun caso limitan los
proveedores a los que puede dirigirse al equiparar 1los
vehiculos.

Dice que al efecto, ademéds de incorporar la cléusula
solicitada en 1la Carta Acuerdo, eliminar cualquier lista de
proveedores que MEL hubiera confeccionado, su parte no se
explica el incumplimiento alegado vya que sostiene que su
representada no habria instado a que sus contratistas respeten
sus derechos de propiedad industrial, pero no explica como
incurre en ello.

Respecto de las supuestas obligaciones adquiridas
por MEL, afirma que tienen la naturaleza juridica de medios y
de resultados. Asi, de acuerdo a la cliusula cuarta de la
Carta Acuerdo, tienen la naturaleza de obligaciones de medios,
obligandose a seguir operando como lo hacia hasta antes de 1la
firma de la Carta Acuerdo, esto es, con pleno respeto a los
derechos de propiedad industrial de terceros, instando, no
impidiendo a que sus contratistas respeten los derechos de
terceros.

Sefiala que no emand la obligacidén de poner en
conocimiento del actor el tipo de medidas de seguridad que
utilizarian los contratistas y tampoco el deber de informar a
terceros que el uso, comercializacidén y fabricacién debe ser
autorizado por el titular del disefio industrial.

Reitera que MEL no exigid a sus contratistas el uso
preciso y especifico de los disefios industriales cuya
titularidad alguna vez detentdé el sr. Santander, sino que le
exigidé cumplir los requisitos de seguridad observando la

legalidad vigente.
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Sostiene que el error del actor reside en entender
que el registro de los disefios materia de la Carta Acuerdo le
daria el monopolio legal de todas las barras protectoras
antivuelco que pudieren existir en el mercado, cuestidn que no
es efectiva porque existen tantas Dbarras antivuelco como
modelos de vehiculos, difiriendo del tamafio, color, base,
dimensidén, entre otras caracteristicas.

Indica, por otra parte, que en el punto seis de la
Carta Acuerdo se advierte una obligacién de resultado,
consistente en incluir expresamente una clausula de respeto a
los derechos de Propiedad Industrial, en los contratos que
sean suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de
vehiculos livianos, que MEL ya cumplid.

Sostiene que MEL ha instado por el respeto a
los derechos de propiedad industrial e intelectual del actor y
de terceros. Precisa que frente al asedio del actor, MEL
decidi® modificar el contrato de prestacidédn de servicios de
arriendo de vehiculos con Arrendadora de Vehiculos e incluyd
una extensa y pormenorizada clausula para regular el tema.

Expone que en virtud de ella, el contratista asumid
la obligacién de realizar los tramites 'y obtener las
autorizaciones pertinentes para obtener las licencias que, en
la ejecucidén del contrato, les permitiera wutilizar sin
infringir derechos de terceros en el producto, disefio, equipo,
material, proceso, derechos de autos o conexos o cualquier
otro derecho intelectual o industrial de terceros. También se
acordé una alternativa para el caso que el contratista no
pudiere obtener 1la licencia correspondiente, consistente en

modificar el concepto, equipo, disefio, material, etc., de que
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se trate, en forma suficiente para que cumpla la ley y no se
aparte de las especificaciones técnicas consignadas en el
contrato por MEL.

Asevera que el contratista también se obligd a
asumir la responsabilidad que eventualmente pudiere
perseguirse por terceros en contra de MEL, fuere fundada o no,
por infraccidén de cualquier patente, modelo de wutilidad,
disefio o dibujo industrial, esquema de trazados y topografia
de semiconductores o derechos de autor o conexos o robo de
secretos comerciales, empresariales o industriales, por el uso
de cualquier concepto, producto, disefio, equipo, material,
proceso, derechos de autor o conexos, informacién confidencial
o alguna parte de ellos, o cualquier otro derecho industrial o
intelectual, que haya suministrado, licenciado o autorizado el
contratista en virtud del contrato.

Indica que MEL incluyd en el Estandar Operativo y en
todos sus contratos una clausula de este estilo, en que el
contratista respectivo se obliga a respetar los derechos de
propiedad industrial e intelectual de terceros y a mantener
indemne a MEL.

Destaca que en los hechos, los wvehiculos que
Arrendadora de Vehiculos puso a disposicidédn de MEL nunca
fueron implementados con mecanismos de seguridad cuyo disefio
coincidiera con los registros N° 4692 y N°4693, y que aquello
fue concluido por el perito judicial Sergio Cortés Williamson.

Concluye que el actor no sbélo pretende extender los
efectos de la Carta Acuerdo imputéndole a MEL, el
incumplimiento de obligaciones que Jjamas adquirid, sino que

ademds, en la especie, no existe la situacién de hecho
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descrita como el pretendido incumplimiento de MEL, por lo que
resulta inadmisible hacer efectiva su responsabilidad.

Enseguida, plantea que existe ausencia de
imputabilidad. Indica que el actor pretende ampararse en la
presuncidén de culpabilidad establecida en el articulo 1547 del
Cédigo Civil pero que ello no prosperard pues su representada
ha observado una conducta diligente y ajustada a la buena fe,
cumpliendo la ley y la Carta Acuerdo.

Precisa que en noviembre de 2010 MEL introdujo el
Estidndar Operativo, Versidén 11, el cual no incluyd registros
fotograficos o imadgenes que pudieran inducir a terceros a la
errada creencia de que se estd arrogando la titularidad de los
disefios industriales que alguna vez detentd el actor o que
diera a entender que MEL exige a sus contratistas esos
precisos y especificos disefios industriales, incluyé en el
Estdndar Operativo y en todos sus contratos de arredramiento
de vehiculos, una cldusula de irrestricto apego a los derechos
de propiedad industrial e intelectual del actor y de terceros.
Luego, si al equipar los vehiculos arrendados los terceros no
se aseguraron de obtener las licencias correspondientes no es
un problema imputable a MEL o alguno de sus representantes.

Argumenta que no existe relacidén de causalidad entre
los supuestos incumplimientos vy los perjuicios reclamados.
Seflala que resulta indispensable correlacionar el
incumplimiento supuestamente verificado por MEL, con 1los
pretendidos perjuicios invocados o) preguntarse si el
perjuicio, dafio o cobro invocado y/o formulado por el actor es

realmente atribuible a una accidén imputable a su parte, o por
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el contrario, tiene su origen en algun hecho de la naturaleza
de un tercero o incluso de la propia demandante.

Expresa que tomando la descripcidén entregada por 1la
contraria para el dafio alegado -pérdidas directas por uso de
dispositivos de seguridad en 1las faenas de MEL- queda en
evidencia la inexistencia de causalidad entre el dafio alegado
y las conductas imputadas a MEL.

Seflala que al efecto, sin perjuicio que el actor
autorizé en la Carta Acuerdo el uso, pasado y futuro, por
parte de MEL de sus disefios industriales, razdén por la que no
podria existir dafio en base a la definicidén entregada en la
demanda, lo cierto es que el sr. Santander estd pidiéndole a
MEL que lo indemnice a propdsito de las decisiones comerciales
de terceros que decidieron requerir la fabricacidén y posterior
compra de las barras antivuelco a otras empresas que también
estdn habilitados para comerciarlas.

Manifiesta que aunque MEL hubiera exigido comprar a
la contraria sus barras antivuelco, habria sido fisicamente
imposible hacerlo porque los disefios industriales N° 4692 vy
4693 no sirven para los vehiculos arrendados.

Explica que si MEL establecié un estandar de
seguridad que debe observarse por todos los vehiculos livianos
que se muevan en las faenas, que en la implementacidén de esas
medidas los contratistas deben observar los respectivos
derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros, si
no hace referencia a ninglin disefio preciso y especifico que se
encuentre registrado ante el INAPI, siendo libertad del
contratista determinar cdémo cumple las exigencias en tanto

respete los términos del contrato, se pregunta cdédmo podria su
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conducta ser la causa directa y necesaria de los supuestos
perjuicios reclamados, enseguida se pregunta si MEL era el
arrendatario de los vehiculos 1livianos que wutilizaba, como
podria estar fabricando y comercializando barras de
antivuelco.

Afirma que MEL no se encuentra en mora, porque no
existe un retardo culpable por su parte, y que a lo més,
podria considerarse en mora desde la notificacidén de 1la
demanda.

Expresa que la indemnizacidén de ©perjuicios es
improcedente. Respecto del dafio emergente alegado refiere que
el hecho de que su representada no hubiere, supuestamente,
instado ni velado por el respeto a sus derechos industriales
al incorporar a titulo ejemplar una representacidn grafica de
una barra antivuelco y una luneta, le habria ocasionado una
pérdida de $3.761.875.000.- por concepto de lucro cesante.

Argumenta que el actor no explica cémo llega a la
cantidad demandada o de donde obtuvo las variables
consideradas para realizar los calculos respectivos, si es que
lo hizo, vy tampoco seflala en que fechas se encontraban
vigentes los precios aludidos en el libelo de autos y que 1lo
sefialado por el actor no es efectivo y demuestra su ilegitimo
afédn de enriquecimiento.

Dice que el actor pretende detallar y explicar este
supuesto perjuicio con una tabla que graficaria la compra de
barras antivuelco y lunetas realizadas por terceros, dinero
que se traduciria en el supuesto lucro cesante, lo gque no
puede prosperar toda vez gue no incorpora ni menciona 1los

antecedentes que darian cuenta de la veracidad del contenido
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de la tabla copiada en la pagina 29 de la demanda, omisidn que
impide a su parte un adecuado ejercicio de su derecho a
defensa.

Hace presente que ademas el actor parte de dos
presupuestos errados, que por cierto deberd acreditar, como
es, la supuesta efectividad de que MEL mantiene esa cantidad
de contratos y su errada creencia de que todos los vehiculos
livianos arrendados ©por MEL utilizaron las barras de
proteccidén y luneta con las caracteristicas de los registros
N°® 4692 y N° 4693.

Indica que el calculo del dafio por lucro cesante 1o
realiza considerando las ©pérdidas directas por uso de
dispositivos de seguridad en sus faenas, es decir, toma el -
injustificado- total de vehiculos que MEL arrendaria asumiendo
que todos ellos utilizan los dispositivos de seguridad con las
caracteristicas de los registros N° 4692 y N° 4693 para
obtener el total.

Se pregunta cdémo puede aseverar que esa es la
cantidad de vehiculos arrendados, si todos esos vehiculos
utilizan los disefios industriales del actor, si MEL no les
exige ni impone utilizar los mecanismos de seguridad
registrados bajo los Nros. 4692 y 4693, por qué seria sus
responsabilidad una eventual infraccién a los derechos del
demandante por terceros contratistas y subcontratistas, si MEL
instd por resguardar los derechos del sr. Santander incluyendo
la clausula de respeto a la propiedad industrial e
intelectual, si eliminé cualgquier ©posible referencia que
pudiere molestarle al actor en su Estandar Operativo, por qué

habria de responder si un  tercero decididé contratar
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vadlidamente con otro proveedor para satisfacer las exigencias
del contrato de arrendamiento.

Afirma que MEL no exigidé a sus contratistas que
implementaran los registros de disefios industriales del actor,
sélo exigidé la implementacidn de medidas de seguridad en los
vehiculos gque arrendard en orden a evitar o disminuir 1los
riesgos en las faenas, y no obtuvo provecho econbdmico -
beneficios o utilidades- porque nunca fabricdé ni comercializd
los aludidos disefios, por lo que dificilmente podria
configurarse algun dafio imputable a su representada.

Precisa que sin embargo, debe excluirse del calculo
realizado por el demandante el concepto incluido a propédsito
del registro N° 5181, por haber caducado y por no ser materia
de la Carta Acuerdo ni de ningin otro “contrato” entre MEL vy
el actor.

Argumenta que el dafio debe ser cierto y directo,
esto es, consecuencia inmediata % necesaria del
incumplimiento. Sostiene que con o sin la inclusidén de las
clausulas de respeto a la propiedad industrial en el Estéandar
Operativo y los contratos, el efecto habria sido exactamente
el mismo: los contratistas habrian equipado los vehiculos
materia del contrato observando las exigencias del Estandar
Operativo y la ley pertinente.

Arguye que si al equipar los vehiculos puestos a
disposicidn de MEL, Arrendadora de Vehiculos u otro
contratista, contratdé con otra empresa fabricante de Dbarras
antivuelco, es parte del libre mercado imperante y que si al
sr. Santander le molesta el hecho de no tener el monopolio de

la fabricacién de barras antivuelco es un tema que debe
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discutirse en otras instancias Jjurisdiccionales y entre las
partes pertinentes, pero no puede seflalar que la opcidén del
contratista es <responsabilidad de MEL, vy por ende, debe
indemnizarle todo 1lo que a su Jjuicio debid haber percibido
bajo la errada creencia de que todas las camionetas debieron
equipararse con las barras antivuelco que é1 fabrica.

En cuanto al dafio moral alegado, alega que la
contraria no explica cbébmo se presenta esta afeccidn en su
caso, cuestién que deja a su parte en la imposibilidad de
efectuar un adecuado ejercicio de su derecho a defensa.

Agrega que en su demanda, el actor solicita un monto
extremadamente elevado por concepto de indemnizacidén por dafio
moral sin desarrollar argumento Jjuridico alguno que 1o
justifique, lo que resulta inaceptable, porque si Dbien es
cierto que en la evaluacién del quantum indemnizatorio del
dafio moral los jueces deben recurrir a su discrecionalidad vy
prudencia, ello no implica en caso alguno arbitrariedad en la
determinacién del monto del dafio. Por el contrario, la
jurisprudencia ha desarrollado criterios normativos, que la
contraria simplemente omite, con el fin de determinar el
quantum indemnizatorio. En efecto, nuestros tribunales, a
través de ciertas pautas, atendiendo al caso concreto, vy
haciendo uso de su prudencia y equidad, ha otorgado montos
limitados por dafio moral, con el fin gque dicha institucidén no
se transforme en una fuente de enriquecimiento sin causa para
las victimas, de conformidad al principio de reparacidn
integral que rige en materia de resarcimiento de dafios.

En subsidio, para el <caso dque se rechacen sus

alegaciones, alega que debe rebajarse proporcionalmente la
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suma pedida, en tanto constituye una clara pretensidn de
enriquecimiento, estimulada por la solvencia del demandado vy
por la creencia errada de que el dafio moral no requiere
prueba.

En subsidio, argumenta que MEL no ha cometido
ninguno de los ilicitos consagrados en la Ley 19.039 y Ley
17.336, en relacién a los disefios industriales materia de
autos.

Expresa en primer lugar, gque la conducta qgue se
imputa a MEL, incluir dibujos de disefios industriales en su
Estandar Operativo, no es constitutivo de infraccién desde el
punto de vista de la ley 19.039.

Profundiza que la inclusidén, a modo referencial, de
imdgenes que a juicio del actor harian alusidén a los disefios
industriales N° 4692, 4693 y 5181 es absolutamente inocua
desde el punto de vista de los derechos que otorga un disefio
industrial.

Dice que en primer lugar, resulta irrelevante porqgue

la proteccién del disefio industrial recae sobre el objeto

tridimensional y no sobre su representacién grafica
bidimensional.
Ademas, la inclusidn de esas 1imagenes no tiene

mérito para configurar el tipo sancionatorio porgque @ su
insercidén es con fines ejemplares o referenciales, mas no
comerciales como lo exige la norma.

Menciona que MEL no se dedica a la compraventa de
barras antivuelco vy lunetas, sino a la extraccidén de

minerales, cuestidn que permite descartar con mayor certeza la

|| Rtk



C-3893-2016

inexistencia de un fin comercial o para obtener un provecho
econdémico.

Hace presente al tribunal que la inclusién de estas
imdgenes en su Estdndar Operativo no constituye un intento de
copia con el fin de reproducir los objetos materia de los
disefios industriales reclamados por el actor, sino que
unicamente destacar sus aspectos funcionales, los cuales estan
protegidos bajo otras formas de ©propiedad -modelos de
utilidad, patentes de invenciédn- cuya titularidad no detenta
el actor.

En segundo lugar, alega que el actor pretende
extender la proteccidén que el legislador le entrega al dibujo
industrial al disefio industrial. Transcribe el articulo 62 de
la Ley 19.039 y concluye que el objeto de proteccién de un
disefio industrial es la tridimensionalidad de un artefacto
fisico o material vy el de un dibujo industrial es la
representacidén grafica bidimensional de dicho dibujo.

Sefiala que el profesor Andres Melossi, analizd los
antecedentes del caso y emitidé un informe en que concluyd que
la representaciédn grafica bidimensional, a titulo ejemplar,
destinada a fijar ciertas medidas de seguridad para vehiculos
livianos, no constituye una violacidén al derecho de propiedad
sobre un artefacto tridimensional protegido como disefio
industrial.

Continta diciendo que no existiendo controversia en
autos que el sr. Santander, alguna vez, gozd de la titularidad
sobre disefios industriales y que lo imputado en la demanda
seria incorporar dibujos de esos registros, se advierte que el

actor estd extendiendo el objeto de proteccidédn de los dibujos
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industriales a su ex privilegio, cuestidn que resulta ilegal e
inadmisible y cita parte de conclusién de referido profesor
contenida en informe de derecho.

Argumenta que a mayor abundamiento, en el caso que
fuere licito que el sr. Santander asimilara la proteccidédn de
sus disefios industriales a aquella que brindan los dibujos
industriales, 1lo cierto es que tampoco habria infraccidn
alguna por parte de MEL, ya que el dibujo industrial protege y
otorga exclusividad respecto de una creacidén bidimensional
s6élo para impedir su eventual aplicacién a wun producto
industrial con fines de ornamentacioén.

Dice que es evidente que el Estédndar Operativo no es
un articulo industrial y, por lo mismo, aunque fuere licita la
interpretacién del sr. Santander y sus registros recibieren la
proteccidén del dibujo industrial, 1los disefios industriales
Nros. 4692, 4693 y 5181 no habrian sido infringidos por las
conductas de MEL.

En tercer lugar, arguye que el legislador sanciona
la fabricacidén, comercializacidén, importacidé4n o uso, con un
fin comercial y a escala comercial, del disefio industrial
registrado, facultades o actuaciones gque MEL Jjamds se ha
irrogado o ejecutado.

Profundiza que el legislador entregd a los titulares
de derechos industriales, en exclusiva, la facultad de
fabricar, comercializar, importar y utilizar con fines
comerciales y a escala comercial sus disefios, por 1lo que
sanciona a los terceros que en forma maliciosa intenten
realizar esas conductas sin contar con las autorizaciones del

titular.
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Por lo anterior, descarta que MEL haya fabricado,
comercializado o importado los disefios industriales Nros.
4692, 4693 y 5181, porque ademds de no incurrir en ello, se
debe considerar que:

i) No ha wutilizado 1los disefios industriales con
fines comerciales, y que su giro es la exploracidén, extraccidn
y comercializacidén de minerales y que lo Unico que ha hecho al
introducir el Estandar Operativo es establecer requisitos
minimos de seguridad para los vehiculos livianos que ingresen
a su faena e incluir fotografias a modo ejemplar, las que en
todo caso se eliminaron hace mads de seis afios. Agrega que el
unico propdésito de MEL fue evitar y disminuir riesgos, més no
celebrar contratos que tuvieren por objeto la venta del disefio
industrial concreto.

ii) Porque MEL no ha actuado con dolo. Dice dque
conforme lo dispone el articulo 1698 del Cbédigo Civil, la
contraria deberd acreditar que existe dolo de parte de MEL vy
que utilizdé los disefios con fines <comerciales, de 1lo
contrario, no podra configurarse el tipo establecido en la
norma. Ademas, siendo una norma sancionatoria su
interpretacién debe ser restrictiva.

En cuarto lugar, expresa que los disefios
industriales Nros. 4692 y 4693 no estédn protegidos por la Ley
17.336 por carecer de fines artisticos y transcribe parte de
informe en derecho de Andrés Melossi.

Indica que siendo estrictamente técnica e industrial
la funcién de los disefios industriales Nros. 4692 y 4693 y sin
existir wvalor artistico alguno que pueda apreciarse de ellos

con separacién del caradcter industrial con el que fueron
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creados o dque el sr. Santander le hubiere entregado-
previamente- en forma expresa, dificilmente podria sostenerse
que los disefios materia de autos gozan de proteccién bajo el
alero de la Ley de Propiedad Intelectual.

Luego de exponer conclusiones, solicita tener por
contestada la demanda interpuesta por don Marcos Santander
Lépez contra su representada y se acojan todas o algunas de
las excepciones y defensas opuestas por su parte, con costas.

Con fecha 13 de febrero de 2017, el actor evacuando
la réplica, expone respecto de la contestacién de MEL que la
querella no interpuesta no guarda directa relacidédn con la
demanda de autos.

Luego, transcribiendo el Estandar Operativo 2.18,
apartado 42 y una misiva, argumenta que las afirmaciones de la
contestacién son falaces y que MEL pretende hacer creer dque
sus contratistas no estaban obligados a utilizar unos
determinados disefios de barras industriales, omitiendo que el
Estdndar Operativo incluia dibujos idénticos a registrados por
su representado, y que no lo eran a titulo meramente
referencial.

Arguye que la contestacidén de la demanda es
contradictoria con la carta de 15 de junio de 2012, apartado
a, emanada de Santiago Montt, Senior Manager Group Legal, Base
Metals, BHP Billiton que reconoce que incluyeron accidental vy
transitoriamente en su Estandar Operativo 2.18, entre los afios
2006 y 2010, cuatro dibujos técnicos elaborados por el Sr.
Santander y ejemplifica. Dice que la contestacidén desatiende
el contexto del acuerdo (parte del que transcribe) que funda

la demanda que es el reconocimiento de que los disefios
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industriales de su representado eran, efectivamente,
empleados.

Respecto de la prescripcidén indica que MEL la funda
en que el afio 2010 dejdé de utilizar, aunque también declara
que comenzd a utilizar los dibujos correspondientes a los
disefos 4692 y 4693, transcurriendo o afios hasta la
notificacién de la demanda. Alega que se remite a las
vigencias de los registros indicadas en la demanda, haciendo
presente que las obligaciones fundamentales de MEL en el
acuerdo de 30 de enero de 2009 se traducen en una obligacidn
de hacer, duradera y continua (respetar 1los privilegios de
disefio industrial) en tanto dure dicho privilegio, de otro,
una de no hacer, en términos de impedir que otros vulneren la
propiedad industrial en cumplimiento de estandares exigidos
por MEL, la que presenta las mismas caracteristicas desde el
punto de vista de la eficacia.

Respecto del régimen demandado, contractual, expone
que las partes celebraron un contrato con fecha 30 de enero de
2009 que contemplaba dos clausulas de relevancia que otorgaba
autorizaciones a Minera Escondida asumiendo esta a su vez, dos
obligaciones.

Sostiene que el incumplimiento de tales acuerdos vy
de las obligaciones subsecuentes importdé una vulneracidn de
los disefios industriales y de los derechos que sobre ellos
tenia su representado y dque en otras palabras, Minera
Escondida incumple sus obligaciones vulnerando los derechos
reconocidos a favor de su representado en virtud de la Ley
19.039, de ahi la inviacidén de la ley que en tal sentido queda

incorporada al contrato.
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Respecto del incumplimiento e imputabilidad, sefiala
que el demandado arranca su argumentacién atribuyendo una
pretensidén que no se ha sostenido por su parte (monopolio de
disefios industriales), que ha negado que el Estandar Operativo
2.18 obligara a 1los contratistas al wuso de los disefios
registrados del sr. Santander, pero acto seguido y
contradictoriamente, dice haber cumplido con la obligacidén
s6élo insertando una clausula de cumplimiento de propiedad
industrial en el contrato suscrito con Salfa.

Arguye que atendiendo a la buena fe contractual
queda claro que MEL no puede exonerarse sosteniendo
simplemente que incluye una clausula contractual de
cumplimiento de derechos de propiedad industrial, cuando
permitia el ingreso de vehiculos con barras que conocidamente
coincidian con disefios industriales de su representado y gue
por cierto, ello se mantuvo incluido después que se eliminara
del Estandar Operativo 2.18 los dibujos, porque siguid siendo
la misma descripcién técnica.

Enseguida, expone en relacién al principio de la
buena fe y afirma que las barras consistentes en los disefios
industriales patentados por Santander pueden ser empleados en
cualquier tipo de camioneta y es, por consiguiente, falso que
fueran empleados y disefilados solo para camionetas Ford Ranger.

Respecto de la cuantificacién de los dafios, sefiala
que respecto de los patrimoniales, se han referido en la
demanda las bases del cédlculo y se ha explicitado un
procedimiento para arribar al monto demandado, siendo otra
cosa la prueba de los dafios y la determinacidédn precisa de la

partida de lucro cesante reclamada. Agrega que la valoracidn
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de si dicho dafio satisface los estandares del articulo 1558 y
de si este es cierto, corresponde al juez, con la prueba dque
al efecto se rinda. Respecto del dafio moral dice que no
comprende la precisidédn que el demandado espera y que las
discusiones relativas a su procedencia serdn un asunto de
prueba.

En cuanto a 1la contestacidén de Arrendadora de
Vehiculos, refiriéndose a sus aseveraciones, sostiene que los
disefios industriales fueron otorgados por la INAPI, en
representacién del Estado chileno, luego de una exhaustiva
busqueda en todo el planeta de registro de modelos idénticos o
similares y que las demandas de nulidad interpuestas en su
momento por MEL, fueron completamente rechazadas.

Referente al régimen demandado, dice que dicha
demandada argumenta que la demanda estaria mal planteada, al
haber confundido dos estatutos diversos 'y autdénomos de
responsabilidad extracontractual, el regulado en el titulo
XXXV del Libro IV del Cdédigo Civil y el regulado en la Ley
19.039.

Profundiza respecto a la valoracidén del dafio, que si
la ley 19.039 establece reglas especiales de valoracién del
quantum, corresponderd al Jjuez aplicarlas, en la medida que
considere aplicables sus normas. Respecto del procedimiento,
plantea que no se advierte de qué modo la tramitacidén en un
procedimiento ordinario perjudica los intereses del demandado,
habiendo wuna confusién de 1la parte demandada, entre los
requisitos necesarios para configurar el régimen vy la
valoracidén del quantum, una vez configurados dichos requisitos

y cita doctrina.
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Expresa que lo cierto es que no existe un régimen
autédnomo, como se pretende, de responsabilidad, porque para la
determinacidn de sus elementos, deben necesariamente
articularse conforme a las reglas del derecho comin. Agrega
que un sistema especial sélo puede admitirse como diferenciado
si todos los elementos constitutivos de la responsabilidad son
tratados de manera separada y autdnoma, cuestidn que en la
especie no ocurre.

Sefiala en relacidén con la culpa, que la contraria
refiere que esta no tiene como configurarse, en la medida que
Salfa no pudo conocer los alcances del pacto celebrado entre
MEL y Santander. Argumenta que la evolucidédn doctrinaria marcha
en un sentido contrario al pretendido por la contraria, asi en
la demanda se sostiene, a propdsito de la responsabilidad
contractual, que la culpa de la que responden los demandados
es la culpa leve, que constituye la regla general en materia
de responsabilidad contractual. Del mismo modo, la doctrina
mayoritaria considera que la culpa de la que se responde en
materia de responsabilidad extracontractual es precisamente la
culpa leve, porque la comparaciédn se hace con un estandar
medio, acorde a la actividad, examinando las circunstancias
externas y no las internas, tal como se explica en la demanda.
Y desde este punto de wvista, es decir, la culpa como
vulneracidén de un deber de cuidado, el problema no es lo que
pudo o no conocer, sino lo que debidé haber conocido una
empresa dedicada al rubro, que se habia impuesto de Esténdar
Operativo 2.18 vy que conocia las reclamaciones del sr.

Santander desde hacia tiempo.
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Indica que de otro lado, tal como se ha expresado en
la réplica a la contestacién de MEL, las barras consistentes
en los disefios industriales patentados por Santander, pueden
ser empleados en cualquier tipo de camioneta y es, por
consiguiente, falso que fueran empleados y diseflados solo para
camionetas Ford Ranger.

Sefiala que por ultimo, respecto de la prescripcidn,
se debe tener presente para rechazarla, el articulo 2332 del
Cédigo Civil, acorde a la doctrina y jurisprudencia
mayoritaria, entiende que la perpetracidn del hecho se refiere
a la configuracién del dafio y no solo a la realizacidédn del
acto u omisiédn, remitiéndose en lo que cabe, a los
razonamientos expresados a propdsito de la réplica de MEL.

Con fecha 21 de febrero de 2017, la demandada Minera
Escondida Limitada, evacuando la duplica, ratifica todos los
planteamientos contenidos en la contestacién, indicando que se
referird a don Marco Antonio Santander Lépez como el
demandante, el actor o Sr. Santander, a Arrendadora de
Vehiculos como “Salfa”, a su representada como “MEL”, al
Estandar Operativo 2.18 Estdndar para Vehiculos Livianos,
Cébdigo ES-HS0O-79, como “Estandar Operativo”, a la Carta
Acuerdo de 30 de enero de 2009, como “Carta Acuerdo” y al
Instituto Nacional de Propiedad Industrial como “Inapi”.

Controvierte todos los hechos, circunstancias vy
observaciones contenidos en el escrito de réplica y procede a
enumerar los hechos que considerara reconocidos y pacificos.

Precisa que 1lo calificado de 1liviano, frivolo vy
fragil es la forma en que el sr. Santander expone la

configuracidén de los pretendidos ilicitos a la ley 19.039 toda
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vez que no se especifica ni detalla la concurrencia de los
requisitos de tipo legal. Reitera que para que se configure la
infraccidén aludida, el tercero no sbélo debe utilizar, fabricar
y comercializar los disefios industriales, sino que ademés debe
realizarlo con fines comerciales, cuestidén que no se verifica
en la especie, porque MEL no sélo no utilizéd, ni fabricd ni
comercializd esos disefios, sino porque su giro no es la
compraventa de barras protectoras anti vuelco y/o lunetas,
sino que la industria minera.

Respecto de la querella en 1la cual el actor fue
imputado afirma que no obedecid a desviar el fondo del asunto,
sino que a poner a disposicién del tribunal todos los
antecedentes existentes para que pueda entenderse a cabalidad
el inexistente conflicto creado por el sr. Santander y las
omisiones en que incurre y dar cuenta que en la especie, el
unico que ha actuado de mala fe es el demandante.

En cuanto a la incoherencia en que habria incurrido
su parte, citando parte del Estédndar Operativo, plantea que
solo se exige la implementacién de multiples medidas de
seguridad -no sdélo barras antivuelco- en los vehiculos
livianos que estén en sus faenas y que el cumplimiento de
todas esas medidas debe estar acreditado por una empresa
calificad al efecto porque, en su preocupaciédn por la
seguridad, deben ser estrictos en la materia.

Arguye que si a partir de noviembre de 2010, el
Estandar Operativo, ni en imdgenes ni contenido, hace alusidn
a los precisos y especificos disefios industriales del actor,
s6élo puede concluirse -aunque el actor en su réplica 1lo

niegue- que la desacertada tesis del Sr. Santander
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necesariamente reside en su errada idea de que (i) por haber
inscrito los disefios industriales N° 4692, N° 4693 vy 5181
tendria el monopolio de todas las barras antivuelco y lunetas
existentes en el mercado independiente del disefio que se
utilice vy (ii) de wuna equivocada interpretacidédn de 1los
derechos de propiedad industrial que alguna vez tuvo por
mantener esos registros.

Argumenta gue no ha desconocido la inclusidn de
dibujos a titulo meramente ejemplar, dque aquellos no son
idénticos a los registrados por el sr. Santander que por 1lo
deméds son disefios industriales y que el demandante confunde el
concepto de disefio industrial con el de dibujo industrial.
Agrega que por ello, habria sido imposible que MEL se hiciere
cargo en su contestacidén de disefios supuestamente contenidos
en el Estadndar Operativo, porque no puede abordar algo gue
Jjamas sucedidé y que lo uUnico que incluyd el Estandar Operativo
fueron dibujos y no disefios industriales, cuestidén que sb6lo se
produjo hasta noviembre de 2010.

Aclara que don Santiago Montt haya reconocido la
inclusién de cuatro dibujos técnicos en el Estandar Operativo,
en ningtn caso significa que MEL reconocidé el wuso de los
disefios industriales que fueron propiedad del actor y menos se
traduce en que haya exigido a sus contratistas el uso de esos
precisos y especificos disefios industriales.

Dice que a propdsito de las equivocadas conclusiones
del demandante se debe recordar que conforme lo dispuesto en
el articulo 62 de la Ley 19.039, el disefio industrial y el
dibujo industrial son figuras diferentes vy por lo mismo

reciben una proteccidén distinta por el legislador. Asi,
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mientras el objeto de proteccidn de un disefio industrial es la
tridimensionalidad de un artefacto fisico o material, el de un
dibujo industrial es su representacidédn grafica bidimensional.

Agrega que el hecho que se reconozca la inclusidén de
dibujos en el Estédndar Operativo en ningin caso permite
concluir que se estaba obligando a los contratistas al uso de
esas precisas, determinadas y especificas imagenes y menos
permite concluir gque se emplearon y/o se exigidé el uso de
implementos de seguridad para vehiculos livianos que tuvieren
los disefios industriales registrados por el actor.

Afirma que los vehiculos que Salfa puso a
disposicién de MEL conforme al respectivo contrato de
arrendamiento, jamas utilizaron los disefios industriales cuya
titularidad alguna vez detentdé el actor, por lo que
corresponderd al demandante acreditar, si es que puede, 1lo
contrario.

Sostiene que su parte no reconocid que se empleaban
los disefios industriales del actor en el Estdndar Operativo,
que lo Unico que podria decirse es que reconocid que el sr.
Santander tuvo la titularidad de 1los disefios industriales
Nros. 692 y 4693, cuestién muy diversa a reconocer su uso, V
que por lo demads, el uso pasado o futuro se trata de una
eventualidad que no puede involucrar asuncién de
responsabilidad alguna.

Niega que su parte haya reconocido haber usado los
disefios industriales, en el afio 2010, que alguna vez fueron de
propiedad del actor.

Por su parte, sostiene que la prescripcidn que alegd

tiene como fundamento que el afio 2010 se modificdé el documento
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en que se materializarian los supuestos 'y ©pretendidos
incumplimientos alegados en la demanda -Estédndar Operativo-
elimindndose toda referencia grafica o imdgenes que pudieren
inducir a terceros al error de que su representada estuviera
exigiendo la implementacidén de esos precisos y especificos
dibujos (no disefios) como mecanismos de seguridad.

Explica que considerando que el pretendido
incumplimiento gque alega la contraria se funda en reglas de
responsabilidad contractual, en concreto, en el Estéandar
Operativo que dejdé de operar en noviembre de 2010 -cuestidn
que la contraria no controvierte- resulta irrelevante al
conflicto de autos la wvigencia de los registros de 1los
extinguidos derechos del actor. Afirma gque el demandante
pretende ahora hacer efectiva la hipbdétesis de hecho que
operaria para la responsabilidad extracontractual -vigencia de
la proteccidédn industrial bajo la ley 19.039- en circunstancias
que lo demandado es en sede contractual vy el supuesto
incumplimiento alegado se habria verificado con el Estandar
Operativo, 1luego al eliminarse toda referencia a cualquier
imagen que pudiere inducir al errado entendimiento que se
estaba utilizando u obligando a utilizar los disefios del actor
e incluir una cléusula de respeto a los derechos de propiedad
industrial e intelectual el plazo debe computarse desde que
cesbd el pretendido incumplimiento.

Respecto de la naturaleza de las supuestas
obligaciones adguiridas por MEL expresa que la Carta Acuerdo
es clara y transcribe las cléausulas cuarta y sexta y concluye
que de haber surgido alguna obligacidén para su representada,

aquella solo seria una obligacién de medios, esto es, una cuya
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prestacidén consiste solo en el despliegue de una actividad, vy
no una obligacidén de resultado, en que el deudor se obliga a
satisfacer un interés del acreedor con un resultado especifico
que 1ntegra la prestacidédn. Reitera que a 1lo Unico que se
obligé MEL fue a seguir operando como lo hacia hasta antes de
la firma de la Carta Acuerdo, esto es, con pleno respeto a los
derechos de propiedad industrial de terceros, instando, no
impidiendo a que sus contratistas respeten los derechos de
terceros.

Expresa que en la especie, con la Unica empresa que
mantuvo un contrato de arriendo de vehiculos livianos fue con
Salfa, empresa que no utilizé los disefios industriales del
actor y agrega que a mayor abundamiento, firmada la Carta
Acuerdo, MEL vy Salfa suscribieron la modificacién N° 7 al
contrato de arrendamiento de wvehiculos, incorporando una
clausula especifica de respeto a los derechos de propiedad
industrial, intelectual y licencias, cumpliendo con 1lo
dispuesto en el apartado seis de la Carta Acuerdo cuestidn que
la contraria no controvirtidé en forma alguna.

Argumenta que independiente de la redaccidén de 1la
clédusula incorporada, lo cierto es que en virtud de ella,
Salfa adquirié6 1la obligacidén de obtener las licencias
necesarias para la implementacidén de todas las medidas de
seguridad, en otras palabras, del tenor de la cléusula se
advierte que para la utilizacidén de -en este caso- disefios
cuya propiedad industrial esté ©protegida, Salfa estaba
obligada a adquirir la respectiva licencia vy, en caso
contrario, debia responder a MEL por los perjuicios. Asi las

cosas, indicadndose o no los disefios industriales del actor, el
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contratista estaba igualmente obligado a respetarlos,
evidenciidndose que el resultado es Jjuridicamente igualmente
eficaz.

Respecto del alcance de la integracidén de la ley al
contrato indica que sin perjuicio de que el actor no
profundiza demasiado sobre este tema, resulta importante
detenerse en ¢él porque amparandose en lo dispuesto en el
articulo 1546 del Cédigo Civil el demandante pretende atribuir
a MEL obligaciones que Jaméds adquirié conforme la Carta
Acuerdo. Dice que en efecto, que la norma citada seflale que
los contratantes se obligan a todo aquello que emane de la
naturaleza de la obligacién y que por la ley y la costumbre se
entienden pertenecerle, no significa que a las supuestas
obligaciones que emanarian de la Carta Acuerdo se entienden
incorporados todos los ilicitos de la Ley 19.039.

Explica que la disposicién citada es una regla de
integracién del contrato, en que el legislador establecid que,
en todo aquello que las partes no regulen, se aplicard en
subsidio la ley y frente a la indeterminacidén de la prestacidn
debida agrega que se deberd aquello gque emana de la naturaleza
de la obligaciédn.

Transcribe doctrina y plantea que tratandose de un
contrato tipico la regla cobra sentido porque si la prestacidn
consiste en vender un auto, se entiende -porque es de la
naturaleza del contrato- que la obligacidén se satisface no
sélo poniéndolo a disposicidén del comprador una vez pagado el
precio, sino que ademés debe gquedar inscrito a nombre de este
ultimo. Con todo, en 1la especie, no se estd frente a un

contrato y de intentar calificarlo como tal, seria uno
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atipico, razdén por la que no posee regulacidn en la ley y por
lo mismo debe cumplirse aquello que dispone el contrato.
Agrega que lo uUnico que podria pertenecerle por ser de la
naturaleza seran aquellos elementos que conciernen a todos los
contratos en general, como la condicién resolutoria técita, la
nulidad, la rescisidén, etc., pero en ninglin caso puede
determinarse que existan elementos aplicables diferentes de
los sefialados por las partes.

Indica gque asi, MEL solo se comprometid continuar
con su reconocida politica de instar por el respeto a 1los
derechos de propiedad industrial, es decir, seguir haciendo 1lo
que venia haciendo hasta esa fecha, instando a los
contratistas a que respeten los derechos de terceros y velando
porque se incluya una cliusula de respeto a los derechos de
propiedad industrial en los contratos que celebre con las
empresas de arrendamiento de vehiculos, cuestidén que afirma se
cumplid con creces.

Referente a los dafios alegados, alega que 1lo
expuesto por la contraria evidencia que no comprendidé las
alegaciones de su parte, en efecto, una cosa es la prueba del
dafio, otra muy distinta aclarar las partidas que lo componen y
la posibilidad de determinar la causalidad en relacidén a los
hechos, por lo que se remite a la contestacién de la demanda.

En conclusidén, expone que MEL no ha obligado a sus
contratistas a utilizar los precisos, determinados y
especificos disefios industriales N° 4692 y N° 4693, ni tampoco
el N° 5181, que fueron de propiedad del demandado, toda vez
que lo incluido en estéandar Operativo fueron solamente dibujos

a titulo estrictamente ejemplar -aspecto no protegido por la
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ley 19.039, y porque las especificaciones técnicas relativas
al disefio, montaje y fabricacidén -que debian cumplir y debian
certificarse por un o6rgano competente- en ningin caso se
asocian, ni acercan, a aquellas contenidas en la memoria
descriptiva de los disefios citados. Dice que a mayor
abundamiento, el documento en que radica el supuesto
incumplimiento dejdé de tener vigencia en noviembre de 2010,
elimindndose toda referencia a iméAgenes que pudieran inducir
al errado entendimiento que MEL se estaba atribuyendo 1la
titularidad de esos dibujos y se modificd el contrato de
arriendo de vehiculos 1livianos incorporando una cléusula de
respeto a los derechos de propiedad industrial, intelectual vy
licencias.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el
traslado para la duplica reiterando la solicitud de que se
rechace la demanda de autos, con costas.

Con fecha 21 de febrero de 2017, 1la demandada
Arrendadora de Vehiculos S.A., evacuando la daplica, senala
que no vislumbra la razdn de ofenderse del actor por expresar
que los derechos supuestamente infringidos fueron efectuados
por Conley Ingenieros a encargo de Minera Escondida y puestos
en conocimiento de los potenciales proveedores en el afio 2002,
por la empresa certificadora SGS Chile, y que sdélo una vez
conocido lo anterior, y desechada su postulacién, por
intermedio de Escapes Santander, el demandante solicitd a
registro tales disefios industriales.

En relacidén a gque no explica las implicancias de
haberse elegido un régimen de responsabilidad civil

extracontractual diverso al aplicable por expresa disposicidn
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de la ley, afirma que la contestaciédn se refiere a ello, vy
reitera nuevamente lo expuesto al respecto.

Expone que en este sentido y a modo de complemento
de la flagrante infraccidén al principio de especialidad que
rige en materia de aplicacidén de la ley, recogido por el
articulo 4 del Cdédigo Civil, se debe tener presente una
consecuencia de fondo para la aplicacidén de regimenes
especiales de responsabilidad civil en el ordenamiento civil.
Dice que en efecto, el sr. Ricardo Nufiez Videla, sostiene
respecto de los regimenes especiales de responsabilidad civil
que su razdén de ser tiene que ver con la determinacidén del
objeto mismo del Juicio y de la determinacidén del Dbien
juridico protegido por cada estatuto. Citando doctrina dice
que los presupuestos de hecho deben estar asociados a
estatutos legales, proposiciones de derecho, ello permite al
tribunal determinar si existen o no criterios especiales de
asignacién o resoluciédn.

Asevera que por lo anterior, la desatencién a la
normativa especial aplicable al caso, tiene consecuencias
directas en la adecuada resolucidén del conflicto, pues se ha
desatendido los bienes Jjuridicos gque tal legislacidédn busca
tutelar vy pretende distraer al tribunal de la adecuada
fijacidén del objeto del litigio.

Respecto de la complicidad de las codemandadas, se
pregunta si Arrendadora de Vehiculos tenia la obligacidén de
conocer cada uno de los acuerdos privados entre su cliente vy
terceros y la respuesta plantea que es no y que el objetivo de
esta wvinculacidén es ser fundamento aparente para soslayar el

régimen Jjuridico de responsabilidad civil de la Ley 19.039 y
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trasladarlo a las normas generales, pretendiendo constituir a
su mandante en una suerte de cbémplice de MEL en el supuesto
incumplimiento contractual de la uUltima.

Sostiene que la interpretacidén torcida de 1los
acuerdos existentes entre las partes del Jjuicio carecen de
sentido ya que las supuestas obligaciones adquiridas por MEL,
por medio de su ”“Carta Acuerdo” y que Santander pretende hacer
extensivas a su representada, no innovan en nada respecto de
los derechos erga homnes que sus derechos de propiedad
industrial ya le otorgaban, es decir, la facultad de impedir
que terceros sin su autorizacidén utilizasen sus disefios
industriales en el trafico comercial. por consiguiente, més
alld de que no ha habido culpa alguna, ni menos dolo, por
parte de Arrendadora de Vehiculos en su actuar, esta rebuscada
interpretacién de los hechos no tiene otra explicacidén que
Jjustificar la aplicacidén del régimen de responsabilidad civil
extracontractual vy asi ©poder pedir que se resarza un
inexistente e improcedente dafio moral.

En cuanto a que las barras que sirven de objeto a la
demanda pueden ser empleadas en cualquier tipo de camioneta
alega que se contradice directamente con las declaraciones del
propio Santander ante la Fiscalia Local de Antofagasta, y es
méds, el propio Santander presentd una nueva solicitud de
disefio industrial para proteger la barra que servia para la
camioneta Nissan Terrano, la que fue rechazada a registro.

Indica, finalmente, que la actora no ha desvirtuado
de modo alguno ni controvertido con argumentos ni menos hechos
concretos la excepcidédn de prescripcidén de la accidn opuesta

por su parte.

|| Rtk



C-3893-2016

Por lo expuesto, solicita tener por evacuada la
diplica y en definitiva rechazar la demanda, con costas.

Con fecha 20 de septiembre de 2017, se lleva a cabo
la audiencia de conciliacidén la que no se produce.

Con fecha 29 de noviembre de 2017, se recibe 1la
causa a prueba, rectificdndose y ampliédndose con fecha 29 de
mayo de 2018, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 25 de septiembre de 2019 se citdé a las
partes a oir sentencia.

Con fecha 06 de diciembre de 2019 se decretaron
medidas para mejor resolver, las que se tuvieron por cumplidas
parcialmente con fecha 02 de enero 2020.

CON IO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la objecién de documentos:

PRIMERO: Que con fecha 25 de junio de 2018, la parte
demandada Minera Escondida Limitada objetdé el documento
acompafiado por la demandante consistente en Informe en Derecho
Infracciones derechos de Propiedad Industrial de Marcos
Santander Lépez (folio 100), fundado en los nros. 1 y 2 del
articulo 346 del Cbédigo de Procedimiento, argumentando en
sintesis, que constituye un documento emanado de un tercero
que no ha comparecido a reconocerlo en juicio, no constéandole
su autenticidad e integridad, por lo que no puede
reconocérsele valor probatorio.

SEGUNDO: Que con fecha 11 de julio de 2018 se tuvo
por evacuado, en rebeldia del demandante, el traslado
conferido.

TERCERO: Que la argumentacién del demandante para

impugnar el documento, no se encuentra comprendida en la que
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contempla la ley, en el articulo 346 N° 3 del Cbédigo de
Procedimiento Civil, bastando esta circunstancia para rechazar
la objecidén. La circunstancia gque haya sido otorgado por un
tercero, o que no tenga la naturaleza de documento publico, no
necesariamente implica la falta de integridad o 1la falsedad
del documento, sino gque mas bien dice relacidén con su mérito
probatorio, «cuestidébn que debe analizar exclusivamente el
tribunal en su oportunidad. Por estas razones, se rechazara la

objecidébn planteada.

CUARTO: Que con fecha 21 de julio de 2018 la parte
demandada Minera Escondida Limitada objetdé 1los documentos
acompafiados por el demandante con fecha 13 de julio de 2018
(folios 137 a 144) en virtud de las mismas normas y argumentos
referidos en la objecidn anterior, y —respecto de 1los
documentos consistentes en Informe en Derecho preparado por
Carlos Cabezas y Estadndar Operativo de 21 de enero de 2009,
alega la ~causal del articulo 346 N° 3 del Cbédigo de
Procedimiento Civil, afirmado que adolecen de falta de

integridad.

QUINTO: Que con fecha 26 de Jjulio de 2018, 1la
demandada Arrendadora de Vehiculos evacuando el traslado
conferido objeta algunos documentos acompafiados por el
demandante, indicando, en sintesis, que constituyen documentos
emanados de terceros que no han sido reconocidos en juicio y

que por tanto carecen de valor probatorio.

SEXTO: Que siendo los mismos argumentos indicados en
la objecién anterior, deberdn ser rechazadas por las mismas

razones expresadas en el motivo tercero, vale decir, que el
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hecho qgue un documento emane de terceros, no lo transforma
inmediatamente en falso o incompleto, sin perjuicio del wvalor

probatorio que el tribunal en definitiva les asigne.

Sin embargo, respecto de los documentos consistentes
en Informe en Derecho preparado por Carlos Cabezas y Estandar
Operativo de 21 de enero de 2009, advirtiéndose que fueron
ingresados al sistema en forma incompleta, en virtud del
articulo 346 N° 3 del Cédigo de Procedimiento Civil, deberéan

acogerse las objeciones a su respecto.

En cuanto a las tachas:

SEPTIMO: Que, en prueba testimonial de la
demandante, rendida con fecha 19 de Jjunio de 2018, las
demandadas Minera Escondida 'y Arrendadora de Vehiculos
tacharon al testigo Juan Antonio Mufioz Miranda en virtud de la
causal del articulo 358 N° 6 del Cdédigo de Procedimiento
Civil.

Minera Escondida sefiala que el testigo tiene un
interés indirecto dado que tiene la opinidén que la razdn en
este Jjuicio 1la tiene el demandante la dque deriva de la
circunstancia de haber trabajado con él, como asesor, pPoOr un
espacio de 5 afios, en virtud de lo cual hizo presentaciones en
relacién al tema de este Juicio a ejecutivos de Minera
Escondida y al Organismo Internacional OCDE, resultando
evidente que el testigo tiene wuna opinidn preconcebida vy
prejuiciosa en relacién a los hechos de este Jjuicio,
desprendiéndose que tiene un interés al menos indirecto, pues
esta situacidén casi habria provocado la quiebra del sr.

Santander y la imposibilidad de pagar su sueldo.
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Arrendadora de Vehiculos hace extensiva a sus
alegaciones los fundamentos de Minera Escondida y explica la
naturaleza de la causal 1invocada, indicando enseguida, que
tiene caracter subjetivo, debiendo el tribunal determinar su
procedencia en base a las preguntas preparatorias. Agrega que
los requisitos copulativos de 1la tacha son 1la falta de
imparcialidad y el interés directo o indirecto, constando de
las declaraciones que carece de la imparcialidad requerida,
siendo por otra parte manifiesto el interés pecuniario,
especialmente porque declard que era de su preocupacidn la
posible quiebra que arriesgd el demandante.

OCTAVO: Que la parte demandante, evacuando el
traslado conferido, solicita el rechazo de las tachas opuestas
por ambos demandados argumentando que las causales deben ser
interpretadas en términos restrictivos en razén de su
anacronismo y conforme a los postulados mas contemporaneos en
materia  probatoria. Dice que en la especie la sola
circunstancia que un testigo haya manifestado en alguna
oportunidad su opinidén respecto a los hechos que ha
presenciado, en lo absoluto permiten configurar 1la tacha
opuesta, por cuanto, por mandato legal, el dunico sujeto
procesal que no puede manifestar previamente su opinidn
respecto a un asunto en controversia es el sentenciador, por
ello, que el interés sea directo o indirecto debe ser unica vy
exclusivamente de naturaleza pecuniaria o econdmica, traducido
en la ventaja en cuanto a los resultados del mismo, es decir,
la obtencién de alguna ganancia en la conclusidén del proceso,
situacidén que dista mucho de ocurrir con lo declarado por el

testigo, dado que solamente ha hecho referencia a situaciones
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pretéritas y en ningin momento ha manifestado o existe en el
proceso antecedente alguno que permita concluir que con la
conclusién del juicio el testigo vaya o hubiere de reportar
algln beneficio econdmico.

NOVENO: Que, el numeral 6 del articulo 358 del

Cébdigo de Procedimiento Civil dispone que son inhédbiles para
declarar “Los que a Jjuicio del tribunal carezcan de la
imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito
interés directo o indirecto”.
Para la procedencia de dicha causal se requieren de dos
requisitos copulativos, que el testigo tenga un interés
directo o indirecto en el resultado de Jjuicio, y que este
interés sea de tal magnitud, que genere wuna falta de
imparcialidad en él. Asimismo, conforme al sentido y alcance
que la Jjurisprudencia ha dado a la mencionada causal es
necesario que este 1interés sea pecuniario, estimable en
dinero, cierto y material, ademés de ser concreto y real, es
decir, que la decisidén del Tribunal traiga aparejada, directa
0 indirectamente, un enriquecimiento o un empobrecimiento del
testigo.

Que a la luz de lo expuesto, de los dichos de 1la
testigo no se desprende un interés patrimonial o econdmico en
los resultados del juicio ya que declard que actualmente no
tiene relacidén laboral con el demandante, gque lo asesord
durante aproximadamente cinco afios, y si bien afirmé haber
emitido su opinidén en relacidén a la OCDE y que estima que el
demandante tiene la razdén, dichas circunstancias, teniendo en

consideracidén las consideraciones indicadas en el parrafo
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anterior, son insuficientes para configurar el 1interés
econdmico exigido por la norma.

Por 1lo demds, se debe precisar que el testigo
refirié que se fue de la empresa por un problema que casi
significa la quiebra de Santander porque no pudo pagar su
sueldo, no desprendiéndose de dichas declaraciones gque ese
problema se refiere a los hechos de este juicio, por lo que
no puede vincularse la quiebra e imposibilidad de pago de
sueldo declaradas por testigo como circunstancias de caréacter
econdémico.

Por lo razonado, se deberdn rechazar las tachas
deducidas del numero 6 del articulo 358 del Cédigo de
Procedimiento Civil.

DECIMO: Que, en prueba testimonial de la demandada
Arrendadora de Vehiculos S.A., rendida con fecha 26 de julio
de 2018, 1la demandante tachdé al testigo Franco Emanuele
Capurro, en virtud de la causal del articulo 358 N°4 del
Cébdigo de Procedimiento Civil por el testigo dependiente de la
persona que solicita su declaraciédn.

DECIMO PRIMERO: Que la parte demandada evacuando el
traslado solicitdé su rechazo fundada en gque 1la tacha es
inidbnea respecto al testigo toda que la causal hace alusidn a
los criados domésticos de la parte que los presenta lo gque no
se configura agregando que los tribunales de Jjusticia de
manera reiterada y uniforme han asegurado la independencia de
los dependientes y trabajadores para declarar en Jjuicio, 1lo
que se ve garantizado por la Constitucidén Politica de 1la

Republica en cuanto asegura la independencia del trabajador.

|| Rtk



C-3893-2016

DECIMO SEGUNDO: Que los Nros. 4 y 5 del articulo 358
del Cbébdigo de Procedimiento Civil inhabilitan para declarar
como testigos a los criados domésticos, dependientes,
trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige
su testimonio.

Que el fundamento de estas causales es que 1la
dependencia laboral hace presumir al legislador la pérdida de
imparcialidad en la declaracidén testimonial, debiendo ser 1la
dependencia estable y permanente y la forma mas facil de
configurarla es con la existencia de un contrato de trabajo.

DECIMO TERCERO: Que el testigo declard que es
empleado de la codemandada Arrendadora de Vehiculos S.A., vy
mas adelante, al responder en relacidén al primer punto de
prueba, que lo es desde el afio 1995, desprendiéndose de esta
manera una relacidén de dependencia estable y permanente, por
lo que no cabe sino acoger la tacha deducida, debiendo
rechazarse el argumento de la apoderada de la demandante pues
independientemente de la causal alegada, las contenidas en los
numerales 4 'y 5 contienen las mismos presupuestos y
consecuencias juridicas.

En cuanto al fondo:

DECIMO CUARTO: Que, se ha deducido demanda de
indemnizacién de perjuicios por don Marco Antonio Santander
Lépez por responsabilidad contractual en contra de Minera
Escondida Limitada a fin de que sea condenado a pagar por
dafio patrimonial la suma de $3.761.875.000.- y por dafio moral
la suma de $50.000.000.-; % por responsabilidad
extracontractual en contra de Arrendadora de Vehiculos

Limitada a fin de que sea condenado a pagar por dafio
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patrimonial la suma de $226.875.000.- y por dafio moral la
suma de $50.000.000.-, més intereses, reajustes y costas.

DECIMO QUINTO: Que las demandadas contestaron la
demanda pidiendo su rechazo, oponiendo, en primer lugar, la
excepcién de prescripcién en virtud de los argumentos vya
referidos en la parte expositiva de esta sentencia.

DECIMO SEXTO: Que previamente debe consignarse que
es un punto no discutido la circunstancia que la razdn social
de wuna de las demandadas es actualmente Arrendadora de
Vehiculos S.A.

DECIMO SEPTIMO: Que, para acreditar su pretensiodn,
la demandante rindidé las siguientes pruebas:

Documental: 1) 7.000 capturas fotograficas guardadas

en 3 tomos (custodia N° 2451-2018); 2) Informe en derecho
Infracciones Derechos de Propiedad Industrial de Marco
Santander Lépez (folio 100); 3) Informe sumario de fecha 27 de
mayo de 2011; 4) Estéandar Operativo 2.18 de fechas 17 de
noviembre de 2010 y 10 de agosto de 2010; 5) Informe policial
N° 1019; 6) Documento denominado Parte 1 Hitos relevantes con
membrete de Escapes Santander; 7) Presentacién Escapes
Santander vs Minera Escondida para Comisidén de Mineria vy
Energia Céamara de Diputados; 8) Informe policial N° 1261; 9)
Dos cartas dirigidas a Gerente de Arriendo Salfa Rent de
fechas 01 y 26 de abril de 2011; 10) Carta dirigida a Jefe
Departamento OCDE de Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile de fecha 15 de Jjunio de 2012; 11) Declaraciones
realizadas ante Fiscalia Local de Antofagasta; 12) Estéandar
Operativo 2.18 de fecha 17 de septiembre de 2011, fecha

revisién Jjunio 2008 'y octubre de 2007; 13) Documento
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denominado Homologacidén de requisitos para camionetas; 14)
Informe técnico preliminar de fecha 31 de octubre de 2010; 15)
Carta acuerdo de fecha 30 de enero de 2009; 16) Fallo N°
172205 de INAPI de fecha 2 de abril de 2015; 17) Fallo N°
165312 de INAPI de fecha 13 de mayo de 2014; 18) Expedientes
solicitudes 1795-2004 y 1743-2004 del Tribunal de Propiedad
Industrial; 19) Carpeta investigativa RUC 1100990676-4; 20)
Expedientes solicitudes 1989-2008 y 0894-2006 de Departamento
de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccidén del Gobierno de Chile; 21) Cotizacidén COT
01331/015 con cuatro actas de inspeccidédn; 22) Escrito de
ampliacién de querella interpuesta por el demandante; 23)
Escrito de querella criminal interpuesta por el demandante;
24) Tres certificados de concesién de disefio industrial
registros nuUmeros 4693, 4692 'y 5181, concedido por el
Departamento de Propiedad Industrial; 25) 1 factura y 3 guias
de despacho emitidas por Escapes Santander; 26) 6 paginas de
publicacidén de diario; 27) Carpetas denominadas Jaula Interior
Registro N° 4693 y Barra Interior Registro N° 4692.

Testimonial: Compareciendo a este tribunal, con

fecha 19 de Jjunio de 2018, don Juan Antonio Mufioz Miranda,
quien declardé al tenor de los puntos primero y segundo de
prueba fijados.

Exhibicién de documentos: Solicitada en folio 82,

diligencia que se llevd a cabo el dia 1 de agosto de 2018
(folio 165) mediante la cual Minera Escondida exhibid: 1)
Carta Acuerdo de fecha 30 de enero de 2009; 2) Estandares
Operativos para vehiculos 1livianos de octubre de 2007, de

junio de 2008, de agosto de 2009, de agosto de 2010 vy
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noviembre de 2010; 3) Contrato de prestacidén de servicios
entre MEL y Arrendadora de Vehiculos N° 6600006019 de fecha 1
de julio de 2005 con modificaciones de contrato; 4) Carta
remitida por Santiago Montt Oyarzin dirigida a Ministerio de
Relaciones Exteriores de fecha 15 de junio de 2012, documentos
que fueron digitalizados en folio 199.

Ademas con fecha 16 de septiembre de 2019 (folio
323), la demandada Minera Escondida exhibidé documentos
contenidos en pendrive que fue guardado en custodia bajo el N°
4222-2019.

Confesional: Compareciendo don Carlos Fabres Escale

en representacién de Arrendadora de Vehiculos S.A. quien

reconocié como efectivos los siguientes hechos: Que Minera
Escondida Ltda. le arrendaba vehiculos a la empresa
Arrendadora de Vehiculos Ltda., hoy Arrendadora de Vehiculos
S.A.; que los vehiculos 1livianos que le proveia a Minera
Escondida debian cumplir e implementar las indicaciones
contenidas en el Estandar Operativo 2.18, Estédndar para
Vehiculos Livianos, Cbédigo ES-HSO-79-P005; que los vehiculos
que le proveyd a Minera Escondida fueron varios cientos,
quizas 300 o 400.

Comparecid también don Mauro Neves en representacidn

de Minera FEscondida Ltda. gquien reconocidé como efectivo que

Minera Escondida Limitada le arrendaba vehiculos a la empresa
Arrendadora de Vehiculos, hoy sociedad Arrendadora de
Vehiculos S.A.

Pericial: Solicitado con fecha 19 de junio de 2018
(folio 82) evacuando su informe la perito en propiedad

industrial, dofia Sandra Cardenas Navarrete (folio 226); y su
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informe la contador auditor dofia Mbnica Mufioz Chéavez (folio
234) .

DECIMO OCTAVO: Que por su parte, la demandada Minera
Escondida Ltda., rindidé las siguientes pruebas:

Documental: 1) Copias de sentencias Nros. 165312 y 172205
del INAPI; 2) Memorias descriptivas Nros. 4692 y 4693; 3) Hoja
resumen solicitud N° 1989-2009; 4) Resoluciones de INAPI
respecto de solicitud de inscripcidén N° 540-2009 y N° 347-
2010; 5) Estadndar Operativo 2.18 de octubre de 2007 vy
noviembre de 2010; 6) Declaracidén Jurada de fecha 21 de
febrero de 2018; 7) Informe comparativo sobre Disefios
Industriales de 29 de junio de 2012; 8) Declaracidén jurada de
fecha 26 de febrero de 2018; 9) Informe técnico pericial
ejecutivo; 10) Declaracidén jurada de fecha 2 de marzo de 2018;
11) Informe en derecho relativo al alcance de la proteccidédn de
un derecho de exclusiva recaido en un disefio industrial de
junio de 2011; 12) Carta acuerdo de fecha 30 de enero de 2009;
13) Declaracién del demandante de fecha 28 de enero de 2011,
ante la Fiscalia Regional de Antofagasta investigacidén RUC
1010032490-9; 14) Querella RUC 1100990676-4 entablada en
contra del demandante; 15) Declaracidn del demandante
investigacién 1100990676-4; 16) Sentencia de Corte de
Apelaciones Antofagasta rol 62-2012; 17) Oficio N° 813/2012 de
la Comisidén de Energia de 1la Camara de Diputados; 18) Dos
Carta de fecha 26 de noviembre de 2012 y 20 de febrero de 2013
dirigidas a don Manuel Rojas Molina; 19) Cuatro cartas de
fecha 15 de junio de 2012, 1 de marzo 3 y 31 de mayo de 2013
dirigida a Rodrigo Monardes, Jjefe departamento OCDE; 20)

Dictamen N° 8834-2015 Contralor General de la Republica
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subrogante de fecha 2 de febrero de 2015; 21) Cuatro cartas de
fechas 16 de enero, 12 de marzo, 15 de abril y 3 de mayo de
2013 dirigida al demandante; 22) Escrito de medida prejudicial
entablada por el demandante causal rol 4833-2014 del Primer
Juzgado de Letras de Antofagasta; 23) Acta de medida
prejudicial precautoria de la misma causa precedente; 24)
Copia contrato prestacidén de servicios N° 6600006019 suscrito
entre Minera Escondida Ltda. y Arrendadora de Vehiculos Ltda.,
de fecha 1 de julio de 2005; 25) Copia de modificacién N° 7 de
fecha 26 de febrero de 2009.

Oficios: Al Conservador de Bienes Raices de Antofagasta
el gue remitidé la causa rol 4833-2014, seguida ante el Primer
Juzgado Civil de Antofagasta (folio 121); al Instituto
Nacional de Propiedad Industrial el que remitidé copias de
fallo y memorias descriptivas (folio 129); a la Comisidén de
Mineria y Energia de la Camara de Diputados el que remitid
copias de actas vy de oficio (folio 146), informacién
respaldada ademés en un disco compacto (guardado en custodia
bajo el Nro. 2912-2018).

DECIMO NOVENO: Que por su parte el demandado Arrendadora
de Vehiculos S.A. rindidé las siguientes pruebas:

Documental: 1) Contrato de ©prestacién de servicios

suscrito entre este y Minera Escondida Ltda., de fecha 01 de
julio de 2005; 2) Once modificaciones de contrato; 3) Esténdar
Operativo 2.18 vigencia diciembre 2005; 4) Estédndar Operativo
2.18 fecha revisidén octubre 2007 y comunicacidn; 5) Registros
de Disefio Industrial Nros. 4692, 4693 y 5181 y sus memorias
descriptivas; 6) Informe pericial mecédnico N° 25-M/012 en

investigacién RUC 1100990676-4; 7) Informe sobre uso de
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indicacidén de registro de disefio industrial de enero de 2011;
8) Informe comparativo sobre disefios industriales de fecha 29
de junio de 2012; 9) Declaracidén del demandante ante Fiscalia
de fecha 28 de enero de 2011; 10) Documento titulado Tramites
y Servicios-Consulta de Patentes de fecha 4 de julio de 2008
(folio 95).

Testimonial: Compareciendo con fecha 21 de junio de 2018

don Cristian Schwartz Mufioz quien declardé al tenor de 1los
puntos de prueba uno, dos, ocho y nueve.

VIGESIMO: Que a su turno, se decretaron medidas para
mejor resolver consistentes en oficio a Fiscalia Local de
Antofagasta quien remitid carpetas investigativas en disco
compacto (guardado en custodia bajo el N° 19-2020) y tener a
la wvista, a través de la consulta unificada de 1la Oficina
Judicial Virtual, las causas Rit 12.790-2010 y 12.992-2011 del
Juzgado de Garantia de Antofagasta.

VIGESIMO PRIMERO: Que, pretendiendo el actor hacer
efectiva la responsabilidad contractual respecto de Minera
Escondida Ltda., se debe precisar los requisitos que la hacen
procedente. En la legislacidn civil chilena, la
responsabilidad contractual supone 1la concurrencia de 1los
siguientes requisitos: la existencia de una obligacidén de
cardcter contractual, esto es, nacida del contrato; que el
deudor no realice la conducta convenida del modo en gque esté
consagrado en el contrato; que la inejecucidén de la conducta
debida esté acompafiada de un reproche subjetivo u objetivo al
obligado en los términos descritos por la ley; que la omisidn

de la conducta debida cause dafio al acreedor y; que entre el

|| Rtk



C-3893-2016

incumplimiento y el dafio exista wuna relacidén de causa a
efecto.

VIGESIMO SEGUNDO: Que antes de realizar el anédlisis
de los referidos requisitos, conforme al mérito de prueba
documental rendida por ambas partes y oficio recepcionado del
Instituto de Propiedad Industrial, se pueden tener por
establecidos los siguientes hechos:

1.- Que el demandante presentd la solicitud de Disefio
Industrial 1743-2004 con fecha 12 de Jjulio de 2004,
consistente en Dbarra protectora de wvuelco interior para
camionetas de doble cabina, a la que se accedid, originéndose
el Registro N° 4692, cuya vigencia caducd el 12 de Jjulio de
2014.

2.- Que el demandante presentd la solicitud de Disefio
Industrial N° 1795-2004 con fecha 16 de Jjulio de 2004,
consistente en estructura protectora de vuelco interior para
un minibUGs de pasajeros a la que se accedid, originadndose el
Registro N° 4693, cuya vigencia caducé el 16 de Jjulio de
2014.

3.- Que el demandante presentd la solicitud de Disefio
Industrial N° 894-2006 con fecha 18 de abril de 2006,
consistente en malla protectora de luneta exterior para
camioneta a la que se accedid, originandose el Registro N°
5181, cuya vigencia caducd el 18 de abril de 2011 de acuerdo
a lo establecido en el articulo 18 de la Ley 19.039.

4.- Que con fecha 1 de julio de 2005 Minera Escondida
Limitada y Arrendadora de Vehiculos Limitada (hoy S.A.)
suscribieron un contrato de prestacidn de servicios

consistente en el suministro de vehiculos livianos
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exigiéndose como caracteristicas minimas de seguridad, entre
otros, barras antivuelcos externas para todo tipo de
camionetas vy barras antivuelco internas a excepcidén de
camionetas de cabina simple.

5.- Que la demandada Minera Escondida Limitada, emitid
en noviembre de 2007, el documento Estédndar Operativo 2.18,
incluyendo dentro de los requisitos minimos de seguridad,
entre otros, una barra de proteccidédn contra vuelco externa,
una barra de proteccién contra vuelco interna y una malla o
defensa de contencidén, plasmando en sus anexos 1, 2 y 3
dibujos de aquellos elementos de seguridad.

6.— Que con fecha 26 de febrero de 2009 Minera Escondida
Limitada vy Arrendadora de Vehiculos Limitada (hoy S.A.)
suscribieron una modificacidédn de contrato incorporando una
cléausula relativa a propiedad intelectual, propiedad
industrial y licencias.

7.-— Que la demandada Minera Escondida Limitada, emitid
en el ano 2010 y 2011, el documento Estdndar Operativo 2.18,
incluyendo dentro de los requisitos minimos de seguridad,
entre otros, una barra de proteccidédn contra vuelco externa,
una barra de proteccién contra vuelco interna y una malla o
defensa de contencién.

VIGESIMO TERCERO: Que en cuanto a la concurrencia
del primer requisito, esto es, el wvinculo contractual, es
necesario que se acredite por el actor, la existencia,
estipulaciones y deméds modalidades del contrato gque se invoca.

Al respecto, el demandante alegd en su demanda gque con
fecha 30 de octubre de 2009, mediante documento denominado

“Carta Acuerdo” permitidé el uso de sus disefios por parte de
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Minera Escondida Limitada dejando a salvo el derecho de
fabricacién y comercializacidén de los mismos, como asimismo,
que se establecid el derecho que le asistia de elegir a los
terceros proveedores de las mismos. Indicd, que por su parte,
Minera Escondida Limitada reconocidé los derechos de propiedad
inmaterial sobre 1los disefios industriales aludidos en el
acuerdo, obligandose ademadas a 1instar a las empresas
contratistas y sub contratistas a respetar sus derechos de
propiedad industrial, y finalmente, a incluir en 1los
contratos relacionados con arrendamiento de vehiculos
livianos, una clausula relativa a la proteccidédn de sus
derechos de propiedad industrial.

VIGESIMO CUARTO: Que, profundizando en las
antedichas obligaciones, el actor ha alegado que el vinculo
contractual estaria conformado por una obligacién de hacer,
duradera y continua en tanto dure su privilegio industrial, vy
por otra de no hacer, consistente en impedir que otros
vulneren su propiedad industrial en cumplimiento de los
estadndares exigidos por Minera Escondida Limitada.

Que el referido documento consigna que comparece don
Marco Antonio Santander Lépez quien declara: “PRIMERO: Que es
titular exclusivo y excluyente de los siguientes derechos de
propiedad industrial, entre otros:

-Barra protectora antivuelco para camionetas 1inscrito
bajo el N° 4692 del Registro de Patentes del Departamento de
Propiedad Industrial.

-Barra protectora antivuelco para minibus inscrita bajo
el N° 4693 del Registro de Patentes del Departamento de

Propiedad Industrial.
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SEGUNDO : Que en su calidad de titular de esos
privilegios, detenta el derecho exclusivo para la fabricaciodn
y comercializacion de esos productos, por lo que es el uUnico
facultado para autorizar a terceros en el uso, fabricacidn y
comercializacién de 1los mismos bajo cualquier forma O
modalidad.

TERCERO: Que en esa calidad 'y sin derecho a
contraprestacién de ninguna especie, don Marco Antonio
Santander Lépez, autoriza el uso que Minera Escondida
Limitada ha efectuado y eventualmente efectue, en relacidn
con los referidos diserios como ejemplo de dispositivos de
proteccidon para las personas en caso de volcamientos.
Autoriza, asimismo, la inclusidon que se haya hecho o se haga
de las 1mdgenes de 1los citados Disefios en documentos
oficiales de 1la misma, especialmente en temas que digan
relacién con 1los estandares de seguridad para vehiculos o
equipos.

CUARTO: Minera Escondida Limitada a través de su
reconocida politica de respeto a los derechos de Propiedad
Industrial, continuara instando para que todos sus
contratistas )% subcontratistas respeten los senialados
derechos de terceros.

QUINTO: Que don Marco Santander Lopez, podrda elegir
libremente a los terceros fabricantes. Con todo, el sefior
Marco Antonio Santander Lopez garantizard la existencia de
fabricantes autorizados de 1los seflalados disefios a objeto de
asequrar la disponibilidad de 1los mismos.

SEXTO: Minera Escondida Limitada, en su reconocida

politica de respeto a los derechos de propiedad industrial
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velard porque los contratos que sean suscritos con empresas
de servicio de arrendamiento de vehiculos livianos, incluyan
expresamente una cldusula de respeto a 1los derechos de
Propiedad Industrial, en particular de 1los sedalados en el
numero primero precedente durante su vigencia.

Que al respecto, la demandada controvirtidé dicho acuerdo
argumentando que con solo leer la comparecencia se advierte
que no hay acuerdos propiamente tal sino gue una mera
declaracién de voluntad del actor, con la salvedad gue se
encuentra firmada por el gerente de abastecimiento.

VIGESIMO QUINTO: Que efectivamente en dicho
documento, firmado ante notario publico, en primer término,
s6lo se 1indica como compareciente al actor y no obstante
aparecer suscrito tanto por éste, como por don Pedro Correa
Guzmédn que se declara como Gerente de Abastecimiento MEL, no
se consigna por el ministro de fe, antecedente relacionado
con su personeria para representar a la demandada Minera
Escondida Limitada, sin perjuicio gque la demandada no discute
que sea dependiente de ésta, como tampoco desconoce la
existencia de dicho documento.

Sin perjuicio de la firma, lo cierto que la persona
que comparece en dicha carta, plasmando lo que se indica en
ella, en relacién a los disefios industriales que se
individualizan % haciendo las declaraciones que se
analizarédn, es solo el demandante.

Por su parte, la prueba testimonial rendida por el
actor, como la restante prueba documental, prueba
confesional, exhibicién de documentos vy prueba pericial,

tampoco aporta en este sentido. Asi, el Unico testigo de la
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demandante que declard en autos no fue interrogado al tenor
del tercer punto de prueba, que se refiere precisamente a 1la
carta acuerdo, no desprendiéndose de sus declaraciones
antecedentes precisos en relacidén a las funciones del cargo
de dicho gerente de abastecimiento ni las facultades que
habria tenido para adgquirir obligaciones en relacidén a
derechos de propiedad industrial de un tercero (el
demandante), como tampoco se acompafi®é prueba documental que
diera cuenta de aquello. Por su parte, la restante prueba
documental se orienta principalmente a intentar comprobar la
infraccién de derechos de propiedad industrial; la
confesional a reconocer hechos que no han sido discutidos,
como gque la demandada Arrendadora de Vehiculos S.A. entregd
vehiculos en arrendamiento a Minera Escondida Limitada y gque
estos debian cumplir los requerimientos del Estéandar
Operativo 2.18 de Minera Escondida Limitada; la pericial, se
centra, en primer lugar, en analizar si los disefios
industriales inscritos a favor del actor coinciden con 1lo
exigido en el Estandar Operativo 2.18, y en segundo término,
informar los cédlculos en dinero de los perjuicios sufridos
por el demandante (lucro cesante) por infraccién a derechos
de propiedad industrial.

VIGESIMO SEXTO: Que establecido lo anterior, se
debe considerar que la declaracién unilateral de voluntad,
como fuente de obligaciones, consiste en que una persona se
obliga por su sola voluntad a realizar una prestacidédn en
favor de otra, determinada o indeterminada, antes de que esta
ultima acepte la prestacidn (Alessandri, Somarriva,

Vodanovic, “Tratado de las Obligaciones” péag. 59).
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Que bastando la sola circunstancia de que la “Carta
Acuerdo” aparece que quien hace las declaraciones es solo el
demandante, y atendido a que éste “autoriza el uso que Minera
Escondida Limitada ha efectuado y eventualmente efectie en
relacidn con los referidos disefios como ejemplo de
dispositivos de proteccidén para las personas e€en Caso
volcamientos”, autorizando asimismo, “la inclusidn que se
haya hecho o se haga de las 1imagenes de los citados diserios
en documentos oficiales de la misma especialmente en temas
que digan relacidén con 1los estdndares de seguridad para
vehiculos o equipos”, solo es posible concluir que el actor
efectudé una declaracidén unilateral de voluntad, no constando
por 1lo demas, que la demandada hubiere aceptado dicha
prestacidn.

VIGESIMO SEPTIMO: Que no obstante que de la prueba
documental rendida y oficio recepcionado por el Instituto de
Propiedad Industrial, se desprende que el actor tuvo derechos
de propiedad industrial regulados por la ley 19.039, 1o
cierto es que ha reclamado la responsabilidad contractual en
relacién a dichos derechos, respecto de Minera Escondida
Limitada, aseverando que contrajo obligaciones de hacer y no
hacer, cuestién que no ha podido acreditarse, al ser la
prueba documental, testimonial, confesional, pericial vy
documentos exhibidos, insuficientes, para acreditar que dicho
documento contenga obligaciones reciprocas, asumidas y
aceptadas Minera Escondida Limitada, concluyéndose mas bien
que fue el actor el que formuld una declaracidédn unilateral de
voluntad, no pudiendo entonces sostenerse la existencia de un

vinculo contractual entre las partes.
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Que por su parte, el contrato de ©prestacidén de
servicios, de fecha 1 de julio de 2005, y su modificacién de
fecha 26 de febrero de 2009, celebrados por Minera Escondida
Limitada vy Arrendadora de Vehiculos S.A. (acompafiados por
Minera Escondida Limitada), tampoco permite tener indicios de
que Minera Escondida Limitada se hubiere obligado con el
actor ya que no obstante el Ultimo documento se refiere a la
propiedad intelectual e 1industrial, aparece due es una
clausula tipo, no vislumbréndose ni siquiera una referencia a
barras antivuelco.

VIGESIMO OCTAVO: Que sin perjuicio de lo razonado,
aun cuando el documento “Carta Acuerdo” tuviera la virtud de
constituir un contrato que vinculd al demandante y Minera
Escondida Limitada, al estar firmado por un dependiente de
ésta Ultima, no es posible darle el alcance y aplicacién que
pretende el demandante ni configurar las obligaciones de
hacer vy no hacer que pretende exigir respecto de la
demandada.

Que para comprender dicha aseveracidén se deben
tener presente algunas consideraciones normativas y
doctrinarias al respecto.

La Constitucidén Politica de 1la Republica inciso
tercero del articulo 19 N° 25 asegura a todas las personas
“la propiedad industrial sobre las patentes de invencién,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras
creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ley..”

A su vez, el Cdébdigo Civil en los articulos 582 vy
siguientes después de consagrar el derecho de propiedad sobre

las cosas corporales, dispone que sobre las cosas
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incorporales también existe una especie de propiedad,
sefialando en el articulo 584 que las producciones del talento
o del ingenio son una propiedad de sus autores, la cual se
regira por leyes especiales, la que en la especie,
corresponde a la ley 19.039 sobre propiedad industrial.

Que la doctrina ha razonado que “Los derechos
intelectuales, o simplemente derechos sobre bienes
inmateriales, son aquellos cuyo objeto consiste en esta clase
de bienes, y otorgan a su titular la facultad exclusiva o
monopdlica de explotarlos econdmicamente.

Porque nuestro Codédigo Civil califica de cosas
incorporales 1los derechos (art. 565), urge advertir que ellos
estan excluidos como objeto de los derechos intelectuales.
Estos pueden recaer, pues, sobre creaciones del espiritu o de
la mente que no sean derechos.

Ejemplos de derechos intelectuales son los que
tienen los autores sobre sus obras literarias, artisticas o
cientificas; los de 1los 1inventores sSobre sus invenciones
aplicables a la industria, los reconocidos sobre marcas de
fabrica, modelos de wutilidad, nombres de establecimientos
comerciales, etc. (..)

Por cierto, las creaclones I1ntelectuales son cosa
distinta del sustrato material en que se manifiestan. EI
derecho de autor de un poeta recae sobre sus Versos y no
sobre 1los libros o las pdginas impresas que los contienen y
dan a conocer; el derecho del 1inventor recae sobre la
invencidén misma y no sobre la maquina fabricada de acuerdo
con el nuevo esquema mental. EI1 libro y la maquina serdn de

las personas que adquieran esas cosas concretas, pero la
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creacion poética y el invento siguen perteneciendo a quienes
produjeron tales bienes inmateriales”. (Alessandri, Somarriva
y Vodanovic, “Tratado de los derechos reales” Tom I, péag.
29) .

Que la ley 19.039, al referirse a su ambito de
aplicacién, expresa que “Las normas relativas a la
existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad
industrial, se regirdn por la presente ley. Los derechos
comprenden las marcas, las patentes de invencidén, los modelos
de utilidad, los dibujos y disefios industriales, los esquemas
de trazado o) topografias de circuitos integrados,
indicaciones geograficas y denominaciones de origen y otros
titulos de proteccidn que la ley pueda establecer”.

Por su parte, el articulo 62 de la misma ley indica
“Bajo la denominacién de disefio industrial se comprende toda
forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier
articulo industrial o artesanal que sirva de patrdén para la
fabricacién de otras unidades vy que se distinga de sus
similares, sea por su forma, configuracidén geométrica,
ornamentacidén o una combinacidén de éstas, siempre que dichas
caracteristicas le den una apariencia especial perceptible
por medio de la wvista, de tal manera que resulte una
fisonomia nueva (..)”.

VIGESIMO NOVENO: Que por su parte, de acuerdo a la
cldusula primera y segunda del documento “Carta Acuerdo”, el
actor declara que es titular exclusivo y excluyente de 1los
derechos de propiedad industrial emanados de 1los disefios
industriales indicados en los Nros. 4692 y 4693 del Registro

de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial, y que
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en esa calidad, detenta el derecho exclusivo para la
fabricacién vy comercializacidédn de dichos productos vy, en
consecuencia, el Unico facultado para autorizar a terceros en
el uso, fabricacidén y comercializacidédn de los mismos, bajo
cualquier forma o modalidad. Se indica ademds en la cliusula
quinta que el demandante podrd elegir libremente a 1los
terceros fabricantes vy que garantizard la existencia de
fabricantes autorizados de los sefialados disefios a objeto de
asegurar la disponibilidad de los mismos.

Dese ya, debe dejarse fuera de toda discusidn y de
las pretensiones del actor, el disefio gque menciona de
estructura protectora para ventana posterior de cabina de
camionetas, inscrita bajo el N°5181, por no estar incluido en
la carta acuerdo, en la que el actor funda la responsabilidad
contractual de Minera Escondida.

TRIGESIMO: Que si bien se ha acreditado que el
actor tuvo derechos de propiedad industrial regulados por la
ley 19.039 y que a la luz de las normas constitucionales vy
legales y doctrina <citada, se otorga al titular de los
derechos inmateriales establecidos por dicha ley, la facultad
exclusiva y monopdlica de explotarlos econdmicamente, se
puede concluir que las consecuencias juridicas de este tipo
de propiedad no corresponden a las plasmadas en las clausulas
de “Carta Acuerdo” respecto de las cuales el actor reclama su
aplicaciédn.

En efecto, como ya se dijera, la propiedad
intelectual recae sobre creaciones del espiritu o de la mente
que no sean derechos, por 1lo que sin entrar en la discusiédn

doctrinaria respecto a si esta propiedad constituye o no
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dominio, debe desecharse desde ya la argumentacidén del actor
relativa a que la titularidad de sus derechos industriales le
otorga las facultades de uso, goce y disposicidn.

Enseguida, se debe reiterar vy precisar que las
creaciones 1intelectuales son cosa distinta del sustrato
material en que se manifiestan, por lo que de acuerdo a la
definicidén que entrega la ley de disefios industriales “toda
forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier
articulo industrial o artesanal que sirva de patrdén para la
fabricacién de otras unidades”, se puede entender que 1los
disefios industriales de los cuales el actor fue titular solo
le otorgaban derechos sobre esas creaciones, més no sobre
todas las barras antivuelco y mallas protectoras de lunetas
que se fabriquen o hayan fabricado.

Que teniendo en consideracién lo planteado, 1la
declaracidén realizada por el demandante en la “Carta Acuerdo”
consistente en que respectos de los disefios industriales
nros. 4692 vy 4693 “detenta el derecho exclusivo para la
fabricacién vy comercializacidédn de esos productos” y como
consecuencia de ello le corresponde “autorizar a terceros en
el uso, fabricacién y comercializacidén de los mismos bajo
cualquier forma”, “elegir libremente a los terceros
fabricantes” (...) y que “garantizarad la existencia de
fabricantes autorizados de los sefialados disefios”, va méas
alld de la proteccidn que otorgan los derechos intelectuales,
es decir, excede el estatuto de la propiedad industrial, que
es precisamente lo que el actor reclama como incumplimiento

contractual.
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TRIGESIMO PRIMERO: Que zanjado 1o anterior,
conviene detenerse en las obligaciones que supuestamente
habria contraido Minera Escondida Limitada. De acuerdo a las
cldusulas cuarta y sexta de la “Carta Acuerdo”, consistirian
en que continuaria instando para que todos sus contratistas vy
subcontratistas respeten los derechos industriales de
terceros y que velaria porque los contratos gque sean
suscritos con empresas de servicio de arrendamiento de
vehiculos livianos, incluyeran expresamente una cliusula de
respeto a los derechos de propiedad industrial, en particular
de los que era titular el actor, durante su vigencia.

Que, <como vya se dijera, aun cuando se hubiera
acreditado que Minera Escondida Limitada, se obligd mediante
la “Carta Acuerdo”, no se vislumbra el incumplimiento de una
obligacién de hacer como la configuracidén de una obligacidn
de no hacer.

Respecto de la obligacidén de hacer, de acuerdo a
contrato de prestacidén de servicios suscrito entre ambas
demandadas, de fecha 1 de julio de 2005, wvale decir, de fecha
anterior a la carta acuerdo, y su modificacidén de fecha 26 de
febrero de 2009, celebrados por Minera Escondida Limitada vy
Arrendadora de Vehiculos S.A. se desprende que luego de la
firma de la “Carta Acuerdo”, los contratantes incluyeron, en
el instrumento que los vinculaba, una cldusula de respeto de
la propiedad intelectual, industrial y licencias.

Que en cuanto a la obligacién de no hacer, ni de 1la
“Carta Acuerdo” ni de 1la abundante ©prueba rendida se
desprende que se obligd a impedir que terceros vulneraran sus

derechos intelectuales.
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TRIGESIMO SEGUNDO: Que por lo deméas, aun
entendiendo que los derechos intelectuales del actor,
derivados de sus disefios industriales, tienen los alcances vy
efectos expresados en la “Carta Acuerdo”, tampoco seria
legitimada pasiva Minera Escondida Limitada pues es un hecho
plblico y notorio que su giro no es ni la fabricacidén ni
comercializacidén de barras antivuelco, sino que la industria
minera.

Vale decir, si lo gque cuestiona el actor es que se
usaron, fabricaron y comercializaron los disefios inscritos
por éste durante su vigencia, sin su permiso, lo cierto es
que Minera Escondida, no puede ser legitimada pasiva para
dicha pretensidén, pues claramente ésta no usd, fabricd ni
comercializdé dichos disefios.

Y si por incluir en su esténdar operativo ciertos
requisitos de seguridad para 1los vehiculos 1livianos que
transiten e ingresen a sus dependencias, como son las barras
anti wvuelco para los vehiculos livianos, gque a Jjuicio del
demandante serian coincidentes con sus disefios, no puede
llegarse a la conclusidén que con ese solo hecho se usaron
comercializaron o fabrican por el demandado los disefios
inscritos por el demandante.

TRIGESIMO TERCERO: Que finalmente, debe precisarse
que de acuerdo a las definiciones que efectta la ley 19.039
hay diferencias entre disefios y dibujos industriales,
desprendiéndose del examen del Estandar Operativo 2.18, del
afio 2007, que con la inclusién de dibujos en dicho Esténdar -

cuya reproduccidén por lo demds se autorizd por el demandante,

NAYSZXALOS
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segun la “Carta Acuerdo”, del afio 2009- no se utilizaron los
disefios industriales del actor.

Que a mayor abundamiento, de acuerdo a la prueba
pericial rendida por la demandante, evacuado por la perito
Sandra Céardenas (folio 226), solo se concluye, en suma, dJue
en el Estédndar Operativo 2.18 se incluy®é un solo dibujo
(Jaula protectora, Registro 4693), que coincide <con la
memoria descriptiva de uno de los disefios industriales del
cual era titular el actor, cuyo uso en dicho documento fue
autorizado en la carta acuerdo emanada del demandante, segun
se dijera precedentemente, sin afirmar derechamente que se
utilizaron comercialmente sus disefios industriales. En
cambio, respecto del Registro 4692, la figura de la barra
antivuelco para interior de camionetas, usada por MEL en los
cuatro estédndares operativos que analizé la perito, concluyd
que no corresponde a ninguna de las figuras que forman parte
del contenido del registro de disefio del actor, por lo que no
habiéndose rendido prueba que acreditara que Minera Escondida
Limitada ni terceros, utilizaron comercialmente los disefios
industriales del demandante, no puede concluirse que se
produjo una infraccién a la ley de propiedad industrial, de
lo que ademas da cuenta las carpetas investigativas de la
Fiscalia Local de Antofagasta y el mérito de las causas
penales, tenidas a la vista como medidas para mejor resolver,
de las que se desprende que las investigaciones iniciadas a
partir de las querellas interpuestas por Minera Escondida
Limitada como por el actor, terminaron por decisiones de no

perseverar.
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En consecuencia, también se deberd desestimar que
el supuesto incumplimiento contractual <consistidé en la
infraccién de Minera Escondida Limitada a los derechos
industriales del actor.

Que, por 1lo tanto, por no haberse acreditado el
vinculo contractual entre las partes, sin perjuicio de lo que
se analizd después sobre las pretendidas obligaciones de 1la
carta acuerdo, deberéa rechazarse la demanda, siendo
innecesario entonces analizar los restantes requisitos de la
responsabilidad contractual expresados en los motivos
precedentes.

TRIGESIMO CUARTO: Que al haberse concluido gque no
logrd acreditarse el vinculo contractual entre el actor vy
Minera Escondida Limitada, no pudiendo vislumbrarse 1la
existencia de las obligaciones reclamadas, y siendo 1la
prescripcidén extintiva un modo de extinguir precisamente las
obligaciones, resulta inoficioso analizar 'y pronunciarse
respecto de la excepcién de prescripcidn opuesta por la
demandada Minera Escondida Limitada.

TRIGESIMO QUINTO: Que, enseguida, en el ©primer
otrosi de su 1libelo, el actor demanda a Arrendadora de
Vehiculos Limitada por responsabilidad extracontractual
argumentando que actudé como cdémplice en el dincumplimiento
contractual de Minera Escondida Limitada.

Que, antes de analizar la concurrencia de 1los
requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, es
necesario detenerse en los argumentos alegados por la
demandada Arrendadora de Vehiculos S.A., qguien ha planteado

que el titulo X de 1la Ley 19.039 contiene un regulacidén
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especial e integral de las acciones civiles generadas a partir
de las infracciones a los derechos de propiedad industrial de
la cual el demandante ha prescindido en contravencidén al
articulo 4 del Cdédigo Civil.

TRIGESIMO SEXTO: Que los articulos 106 y siguientes
de la ley 19.039 regulan las acciones civiles disponiéndose
que el titular cuyo derecho de propiedad industrial sea
lesionado podra demandar civilmente, entre otras,
indemnizacién de dafios y perjuicios, la que podréa
determinarse, a eleccidn del demandante, de conformidad con
las reglas generales o de acuerdo con 1las reglas dque se
indican en el articulo 108 del mismo cuerpo legal.

Que en la especie, segln indicara expresamente en su
demanda, el actor optd por perseguir la indemnizacidén de
perjuicios de acuerdo a las reglas generales, por lo dgue
contemplandose legalmente esta eleccidn, no se observa la
prescindencia de estatuto Jjuridico alguno, por 1lo dque se
deberdn rechazar los argumentos de la demandada, en este
sentido.

TRIGESIMO SEPTIMO: Que el articulo 2314 del Cdédigo
Civil prescribe “el que ha cometido un delito o cuasidelito
que ha inferido dafio a otro, es obligado a la indemnizacidn;
sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el
delito o cuasidelito”.

De la disposicidén transcrita, se desprenden 1los
presupuestos de la responsabilidad extracontractual, de la
cual surge la obligacién de indemnizar, a saber: a) gque se
haya causado un dafio; b) que el hecho u omisidén que lo generd

provenga de dolo o culpa; c) que exista un nexo causal entre
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el hecho doloso o culposo y el dafio y d) que el autor sea
capaz de delito o cuasidelito civil.

TRIGESIMO OCTAVO: Que respecto del hecho u omisién
culpable, el actor refirid en su demanda gque Arrendadora de
Vehiculos S.A., <con pleno conocimiento de que empleaba
disefios industriales cuyos privilegios le correspondian, hizo
uso de ellos sin autorizacidén alguna operando como un
cémplice en el incumplimiento contractual imputado a Minera
Escondida Limitada, por lo gque al ser un tercero ajeno a la
relacidén contractual debe responder en el admbito aquiliano.

TRIGESIMO NOVENO: Que antes de continuar con el analisis
de los presupuestos de la accidn, procede emitir
pronunciamiento respecto de la excepcidn de prescripcidn
extintiva opuesta por la demandada la que Unicamente planted
que la accidén intentada prescribe en 4 afios.

Por su parte, el actor al evacuar su réplica alegbd
que de acuerdo a lo que ha entendido la doctrina vy
jurisprudencia mayoritaria, cuando el articulo 2332 del
Cébdigo Civil expresa desde la perpetracidédn del hecho, se
refiere a la configuracién del dafio y no solo a la
realizacién del acto u omisidén, remitiéndose a lo expresado
en la réplica y a su vez en la demanda respecto de Minera
Escondida Limitada.

Asi, alegd que el dafio se ha extendido (en términos
de afectacidn permanente) hasta el afio 2014, en el caso de
los disefios registrados con los Nros. 4692 y 4693, y hasta el
afio 2016, en el caso del registro N° 5181.

CUADRAGESIMO: Que, al respecto, se debe seflalar que

la prescripcidén extintiva, de acuerdo al profesor René
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Abeliuk M. es: "un modo de extinguir los derechos y acciones
ajenos, por no haberlos ejercido el acreedor o titular de
ellos durante cierto lapso, concurriendo los demds requisitos
legales"”" (Las Obligaciones, pégina 766).

Estos requisitos legales son: a) que la accidén sea
prescriptible; b) el transcurso del tiempo prefijado por la
ley, y, c) el silencio de la relacidn juridica.

CUADRAGESIMO PRIMERO: Que, en cuanto a que la
accién sea prescriptible, es la regla general en nuestro
derecho, de manera que solo son imprescriptibles las acciones
que la ley especificamente establece, lo que no ocurre en la
especie, y tampoco se ha alegado.

CUADRAGESIMO SEGUNDO: Que, en relacidén al segundo
requisito, esto es, el transcurso del tiempo prefijado por la
ley, se debe tener en consideracidén que el articulo 2332 del
Cébdigo Civil, establece que “Las acciones que concede este
titulo por dafio o dolo, prescriben en cuatro afios contados
desde la perpetracidédn del acto”.

En efecto, y conforme a lo sostenido por 1la
doctrina y Jjurisprudencia, el plazo se contabiliza no sbélo
desde la perpetracidédn del acto ilicito, sino cuando se
produce efectivamente el dafio por un actuar doloso o culposo,
ya que éste es el elemento fundamental de la responsabilidad
civil, y antes de que él ocurra no puede nacer la accidén
destinada a obtener su resarcimiento.

En la actualidad, 1la doctrina parece conforme con que la
“perpetracidén del acto” que da lugar a la responsabilidad
extracontractual requiere del dafio para su configuracidn

plena, ya que desde ese momento existe el delito civil y nace
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el derecho a la reparacidn para la victima. Mas exactamente,
se agrega, es preciso que dicho dafio se manifieste y pueda
ser conocido por 1la wvictima para que nazca la accidén vy
comience, por tanto, a correr el plazo de prescripcidn'.

Dicho criterio también ha sido reconocido por la
Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, a modo de ejemplo
en la Causa Rol 83397-201¢, sentencia de fecha 14 de
noviembre de 2017, se sostuvo en el considerando octavo que:
“.la extincidn de la accidn no puede sino comenzar a contarse
desde la manifestacidn del darfio, pues es tal circunstancia la
que hace nacer la pretensidén indemnizatoria..”.

Por lo anterior, la expresidén “perpetracidédn del
acto” que utiliza el articulo 2332 del Cbébdigo Civil tiene un
sentido amplio, que comprende la realizacidén de una accidén u
omisién que provoca el dafio que motiva el resarcimiento de
los perjuicios supuestamente causados. De esta manera, se
concuerda por lo sostenido precedentemente y por el profesor
don Hernan Corral, en el sentido de que la prescripcidén debe
correr desde que se completa el hecho dafiocso con 1la
produccidén global del dafio®.

CUADRAGESIMO TERCERO: Que no obstante reconocerse
la procedencia de la alegacidén juridica del demandante, se
deberd rechazar lo relativo al periodo en que se extendid el

dafio sufrido -hasta el afio 2014 y 2016- de acuerdo a 1la

! Momberg Uribe, Rodrigo. Derecho de Consumo Revista Chilena

de Derecho Privado, N° 26, pp. 319-328 [julio 2016],

Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rchdp/n26/art1l.pdf

> Hernadn Corral Talciani, “Lecciones de responsabilidad civil

extracontractual”, Ed. Jur. de Chile, Stgo. 2003, péag. 350.
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vigencia de sus disefios industriales, pues el hecho culpable
(cébmplice) que reclama respecto de Arrendadora de Vehiculos
S.A. estd vinculado con el incumplimiento contractual que
imputdé a Minera Escondida Limitada -el que no logrd acreditar
en este juicio al no haberse probado el vinculo contractual-
consistente en la infraccidén de “Carta Acuerdo” de fecha 30
de enero de 2009 al incluir supuestamente en Estandar
Operativo 2.18, de fecha 17 de noviembre de 2010, sus disefios
industriales sin velar porque se respetaran los derechos que
le correspondian.

En consecuencia, no puede estimarse que la
manifestacidén del dafio se produjo considerando la fecha de
vigencia de sus registros de disefio industrial -sin perjuicio
de que el disefio que relaciona con el afio 2016 caducd el afio
2011- sino que en la especie, de acuerdo a los hechos
acreditados y por lo demads reconocidos, se debe considerar
que ocurrié al menos a partir del dia 17 de noviembre de
2010, fecha del documento Estandar Operativo 2.18 emitido por
Minera Escondida, por 1lo que pretendiendo la demandante
configurar la responsabilidad extracontractual de la
demandada Arrendadora de Vehiculos S.A., no puede sino
considerarse que la presente accidn se encuentra prescrita,
toda vez que, han transcurrido més de cuatro afios desde el
hecho desde el que se debe computar el plazo de prescripciédn
extintiva.

CUADRAGESIMO CUARTO: Que finalmente, en cuanto al
tercer presupuesto de la prescripcidén, esto es, el silencio
de la relacidn Jjuridica, resulta necesario indicar que el

actor tampoco acreditdé que la demandada haya reconocido la
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deuda, o més bien dicho, haya reconocido su obligacidén de
indemnizar los perjuicios ocasionados con su supuesta
complicidad en el incumplimiento contractual de Minera
Escondida Limitada. En consecuencia, no es posible sostener
que haya operado la interrupcidén natural de la prescripcidn.

CUADRAGESIMO QUINTO: Que, con la prescripcidén se
sanciona la inactividad del titular de la accidén, por no haber
ejercido dicha accién o no reclamar su derecho en un tiempo
determinado.

Por ello, es posible sostener que, desde el 17 de
noviembre de 2010 (fecha del documento Estédndar Operativo
2.18) al 22 de diciembre de 2016 (fecha de notificacién de la
demanda de autos en contra de Arrendadora de Vehiculos), ha
transcurrido con creces el plazo establecido en el articulo
2332 del Cbébdigo Civil, debiendo acogerse la excepcidn de
prescripcidén extintiva de la presente accidn, como se dird en
lo resolutivo.

CUADRAGESIMO SEXTO: Que, atendido lo razonado
precedentemente, resulta inoficioso continuar con el analisis
de los presupuestos o elementos de la accidédn deducida y de las
deméds alegaciones del demandado.

CUADRAGESIMO SEPTIMO: Que la restante ©prueba
rendida, como las carpetas investigativas de Fiscalia y causas
del Juzgado de Garantia de Antofagasta, tenidas a la vista
como medidas para mejor resolver, no se analizaron
pormenorizadamente, pues estaban destinadas a acreditar o
controvertir el uso de los disefilos industriales registrados a
nombre del demandante y la supuesta infraccidén a la ley de

propiedad industrial, circunstancia gque no 1llegd a analizarse
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detalladamente, atendido lo resuelto en motivos anteriores.

Y visto ademds, lo dispuesto en los articulos 144,
160, 161, 162, 170, 254, 341, 342, 346, 358, 384, 399, 409,
411, 426, 428 y 433 del Cbdigo de Procedimiento Civil; 1545,
1560, 1698, 1702, 2314, 2332, 2492, del Cdédigo Civil; Ley
19.039 de Propiedad Industrial, se declara:

I.- Que se rechaza 1la objecidén de documento
interpuesta con fecha 25 de junio de 2018 por la demandada
Minera Escondida Limitada.

IT.- Que se acogen las objeciones de documentos
referidas a Informe en Derecho preparado por Carlos Cabezas y
Estdndar Operativo de 21 de enero de 2009, interpuestas con
fecha 21 de julio de 2018 por la demandada Minera Escondida
Limitada, rechazandose las deméds objeciones formuladas en
dicha presentacidén por Minera Escondida.

ITT.- Que, se rechazan las tachas deducidas por
Minera Escondida Ltda. y Arrendadora de Vehiculos S.A. en
prueba testimonial de fecha 19 de junio de 2018, respecto del
testigo Juan Mufioz Miranda.

IV.- Que, se acoge la tacha deducida por la
demandante en prueba testimonial de la demandada Arrendadora
de Vehiculos S.A, de fecha 26 de julio de 2018.

V.- Que se rechaza la demanda por responsabilidad
contractual, interpuesta en lo principal de la presentaciédn
de fecha 14 de septiembre de 2016, por Marco Antonio
Santander Lépez en contra de Minera Escondida Limitada.

VI.- Que se acoge la excepcién de prescripcién
extintiva de la accidén deducida, opuesta por la parte

demandada Arrendadora de Vehiculos S.A. con fecha 03 de
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febrero de 2017 y, en consecuencia, se rechaza la demanda por
responsabilidad extracontractual interpuesta en el primer
otrosi de la presentacién de fecha 14 de septiembre de 2016,
por don Marco Antonio Santander Lépez.
VII.- Que no se condena en costas a la parte
demandante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.
Registrese, notifiquese y archivese.

Rol N° 3893-2016

Dictada por dofia Susana Tobar Bravo, Juez

Titular.

Certifico: Que, con esta fecha se dio cumplimiento a 1lo
dispuesto en el inciso final del articulo 162 del Cbédigo de

Procedimiento Civil. Antofagasta, 24 de marzo de 2018.-

Esbl

Este documento tiene firma electrénica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitacién de la
causa.

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada

corresponde al horario de verano establecido en Chile
Susana Pam6|a TObar BraVO Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e

FeCha: 24/03/2020 14:59:44 Isla Salas y Gomez restar 2 horas. Para mas informacion

consulte http://www.horaoficial.cl
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