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MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA LEY N° 20.254, QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL.
___________________________________
Santiago, 20 de septiembre de 2018.
MENSAJE N° 098-366/

A S.E. LA
PRESIDENTA
DE  LA  H.
CÁMARA DE 

DIPUTADOS.
Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que modifica la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal.
I. ANTECEDENTES

El proyecto de ley que modifica la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial -vigente en Chile desde 1991- cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, es una iniciativa que aspira a perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos y estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos, que no solo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención, sino que también permitan al órgano encargado de su otorgamiento, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”, o el Instituto, indistintamente), realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad.  
Desde el año 2013 se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional, un proyecto de ley que modifica por completo la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, según consta en Boletín N° 8.907-03. El mencionado proyecto se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del H. Senado, habiendo sido aprobado ya por la Comisión de Economía.

Sin embargo, dada la extensión de ese proyecto, por una parte, y atendida la necesidad de tomar medidas más urgentes que puedan impactar positivamente otras acciones que espera adoptar el Gobierno en materia de promover la innovación, mejorar la productividad, acelerar la modernización del Estado e incorporar la noción de economía del futuro, se ha resuelto precisamente extraer del mencionado proyecto aquellas medidas que de manera más directa fomenten y promuevan dichos fines, actualizando algunas de ellas, según se indicará a continuación.

II. OBJETIVOS 

El presente proyecto de ley toma algunas iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento. Además, recoge de la experiencia de INAPI otras acciones que persiguen o contribuyen a ese objetivo, reduciendo tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos de propiedad industrial y aumentando la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.

En materia de marcas comerciales, por ejemplo, el proyecto establece la protección de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo las marcas tridimensionales; una regulación más clara de las marcas colectivas y de certificación y la eliminación de las marcas de establecimientos comerciales e industriales. 

Respecto de patentes de invención, se hacen precisiones respecto del plazo de designación de perito para efectos de una solicitud de protección suplementaria, y se le pone un límite a esta misma, de manera de evitar una excesiva demora en la entrada al mercado de productos competidores al ya patentado, lo que es muy importante en sectores como el farmacéutico, para no retrasar artificialmente el acceso a productos genéricos.

En cumplimiento del objetivo trazado en materia de procedimiento, respecto de dibujos y diseños industriales, se establece un mecanismo alternativo en virtud del cual el titular puede solicitar la postergación indefinida del examen pericial, el que se podrá pedir en cualquier momento de la vigencia de un certificado que expida INAPI a tal efecto. Siguiendo la tendencia internacional, el plazo de duración de esta categoría de derechos se extenderá hasta 15 años.

Además, las notificaciones se simplificarán, reemplazando el envío de carta certificada por medios digitales.

III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley que se presenta a la consideración del Honorable Congreso Nacional, está estructurado sobre la base de tres artículos permanentes y 9 artículos transitorios. En los artículos permanentes se contienen respectivamente, las siguientes materias: (1) las modificaciones a la ley N° 19.039, de propiedad industrial; (2) aquellas correspondientes a la ley N° 20.254, que estableció el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y (3) una modificación al Código Procesal Penal, para los efectos de establecer acción penal pública respecto de los delitos que atenten contra la propiedad industrial.

1. Modificaciones a la ley N° 19.039, de propiedad industrial

a. Simplificación de las notificaciones

Con el objeto de simplificar y agilizar las notificaciones que debe realizar el Instituto a sus solicitantes y usuarios en las distintas etapas del procedimiento de concesión de derechos, así como en las gestiones contenciosas (juicios de oposición, nulidad, caducidad, etc.), que actualmente se realizan por medio de carta certificada, en el N°  1 y N° 5 del artículo primero del proyecto, se modifican el artículo 13 y el inciso 2° del artículo 18 bis E de la actual ley, permitiendo que ciertas notificaciones se realicen por medios electrónicos.

b. Posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas 

La legislación vigente no permite otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente, si es que no se ha efectuado previamente el pago de la tasa correspondiente; esta fecha determina la prioridad de la solicitud, fecha contra la cual se contrastará el estado del arte previo, para los efectos de determinar la novedad de la invención. Además, esta fecha determina el momento a partir del cual se contará el plazo de 20 años de la vigencia de la patente.

Esta práctica se aleja del estándar internacional impuesto por tratados internacionales como el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), del cual Chile aspira ser parte, y legislaciones extranjeras, que son más flexibles a este respecto en beneficio del solicitante. La reforma al artículo 18 de la ley, que se propone en el N° 2 del artículo primero de este proyecto, corregirá esta situación.

c. Cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de patentes

Es normal que las distintas oficinas de patentes del mundo establezcan derechos o tasas por las distintas gestiones que deban realizar en el procedimiento de revisión y otorgamiento de una patente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande. Es así como muchas oficinas establecen un cargo adicional por el mayor número de hojas que contenga una solicitud de patente, las que, en algunos casos y áreas de la técnica, pueden llegar a ser muy voluminosas. 

Actualmente, nuestra legislación solo contempla tasas por el registro de una patente de invención y, por tanto, no incluye el pago de tasas por gestiones como las señaladas precedentemente. Es por ello que en el N° 2 del artículo primero de este proyecto de ley, se establece esta carga adicional para el solicitante, la que será a beneficio fiscal, como todas las tasas que establece la ley de propiedad industrial.

d. Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la ley

Actualmente los derechos o tasas a pagar en INAPI por el registro de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, deben ser pagados por decenios o quinquenios, dependiendo del tipo de derecho de propiedad industrial que se trate. 

Esta modalidad de pago obliga a los titulares a pagar una tasa por un periodo de tiempo largo (cinco o diez años, según el caso), durante el cual el titular podría darse cuenta que no existe una real opción o interés por explotar comercialmente el derecho durante la totalidad de este segundo quinquenio o decenio. 

Para evitar esta situación, en el N° 2 del artículo primero del presente proyecto de ley, se propone una opción de pago por anualidades, como ya existe en varios países.

e. Modificación del plazo y procedimiento aplicable a la renovación de las marcas comerciales

Actualmente, el sistema de renovación de una marca comercial establece que su pago puede realizarse hasta seis meses después de su vencimiento, lo que muchas veces no ocurre, porque los registros son abandonados por falta de dicho pago, dilatando artificialmente la vigencia del derecho.

Para evitar lo anterior, los N°s 3 y 19 del artículo primero proponen simplificar el procedimiento de renovación, para que la marca comercial sea solicitada y pagada simultáneamente, permitiendo que este trámite se requiera con 6 meses de anticipación y hasta 6 meses después de vencido el registro, teniendo un recargo si se hace durante esta segunda parte del plazo.

f. Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud

Las tasas que hoy corresponden a la tramitación de solicitudes de anotación de licencias o cambios de titularidad de un registro ante INAPI, se pagan una vez que son aceptadas (y no en el momento de su presentación). Esta circunstancia se traduce en que el costo asociado a la tramitación de las solicitudes de anotación que finalmente no son aceptadas, no quedan sujetas a tasa alguna. 

El N° 4 del artículo primero de este proyecto resuelve esta falencia de la ley chilena y propone adelantar el cobro de la tasa aplicable a este tipo de inscripciones registrales, al momento de su presentación.

g. Improcedencia de la devolución de las tasas pagadas a INAPI

La normativa vigente deja abierta la posibilidad que aquellas solicitudes de derechos de propiedad industrial que no culminan en aprobación o rechazo, permitan a sus titulares requerir la devolución de las tasas pagadas por concepto de su procesamiento. Esta práctica no resulta del todo justa, pues INAPI de todas maneras debe procesar esos requerimientos, que, si bien no se completaron, en algunos casos llegaron a etapas avanzadas del procedimiento. 

La modificación legal que se propone en el N° 6 del artículo primero, consiste precisamente en dejar expresamente establecido que no procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos, salvo disposición legal en contrario.

h. Eliminación de las marcas de establecimiento comercial e industrial 

Nuestra legislación contempla actualmente la posibilidad de registrar establecimientos comerciales e industriales como marca comercial. Esta figura es poco utilizada y responde a una práctica que no existe en otros países.  Los N°s 7, 8, 15, 17 y 18 del artículo primero, disponen precisamente la eliminación de esta figura, estableciendo la posibilidad de que las ya registradas sean renovadas como marca de servicio, a fin de respetar los derechos adquiridos por los titulares de dichos registros.

i. Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciales

Nuestra legislación permite registrar como marca comercial únicamente aquellos signos susceptibles de representación gráfica, a saber, marcas denominativas (palabras), marcas figurativas (diseños o logotipos), marcas mixtas (palabra más diseño) y marcas sonoras (pentagrama musical). Este concepto excluye a las llamadas “marcas no tradicionales” o “nuevos tipos de marcas”, que en la práctica comercial de hoy sí cumplen una función marcaria y, por lo tanto, son dignas de protección como tales, a las que se pretende dar cabida con ocasión de la modificación de la ley de propiedad industrial. Éstas podrían contemplar, por ejemplo, marcas en movimiento, hologramas y marcas de posición, olfativas y táctiles. 

Reemplazando el concepto de marca del actual artículo 19 de la ley de propiedad industrial, los N°s 9 y 13 del artículo primero de este proyecto, dan cabida a estas nuevas posibilidades.

j. Mejoramiento de la regulación de las marcas colectivas y de certificación

Nuestra legislación es muy pobre en la regulación de marcas colectivas y de certificación, pues dichas categorías se incorporaron en virtud de compromisos internacionales adquiridos por el país, lo que generó que su inclusión en la legislación interna no fuera del todo prolija. 

La normativa asimila las marcas colectivas a una comunidad y subsume las de certificación como un tipo de colectivas, cuando no son ni una cosa ni la otra. De esta forma, una marca común y corriente puede tener múltiples propietarios y puede ser una comunidad. Lo que diferencia a las marcas colectivas y de certificación son otros elementos, como quiénes pueden pedirlas, cuáles son sus objetivos, si implican o no restricciones a ciertos actos, etc. Por ejemplo, en las marcas de certificación su titular tiene un rol de garante y, por tanto, no la utiliza, sino que permite que terceros la usen, fiscalizando su buen uso.

Es por ello que los N°s 10 y 16 del artículo primero del proyecto establecen una regulación mucho más completa y acorde a estándares internacionales.

k. Exclusiones a los derechos marcarios: seudónimos y genéricos

Actualmente, es posible que un titular de marca registrada impida a un tercero el uso de su nombre, seudónimo o nombre de su antecesor en el curso de operaciones comerciales, sin perjuicio que no exista riesgo de confusión, afectando sus derechos de identidad. 

Del mismo modo, actualmente no es posible declarar la caducidad de una marca en el caso que haya perdido su carácter distintivo y se haya transformado en la denominación genérica de un producto o servicio, contraviniéndose uno de los requisitos principales de las marcas comerciales, que es el de su distintividad. El N° 12 del artículo primero de este proyecto se hace cargo de estas situaciones.

l. Restablecimiento de derechos 

Nuestra legislación solo contempla la posibilidad de restablecimiento de derechos respecto de las solicitudes de patentes, pero se asocia a un plazo demasiado extenso y no está afecto al pago de tasa alguna. El N° 25 del artículo primero del proyecto propone reducir el plazo para requerir el restablecimiento ya existente en la ley (desarchivo) y afectarlo al pago de una tasa equivalente a dos Unidades Tributarias Mensuales.

m. Obligación de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad

Las marcas comerciales son signos distintivos que permiten diferenciar en el comercio los productos y servicios de una empresa de los de otra. Para que ello ocurra, la norma general es que las marcas se utilicen efectivamente en el comercio, pero conforme a la legislación vigente, en Chile no existe la obligación de uso de la marca comercial. 

A nivel internacional, prácticamente todos los países incorporan el requisito de uso para mantener la vigencia de los registros de marcas comerciales. Se trata de una institución que busca impedir el bloqueo del sistema de protección marcaria debido a la saturación registral por meros derechos formales. Para ello, se impone al titular registral la carga de hacer uso efectivo de su signo en el mercado, a fin de resguardar el orden público económico y el correcto uso de la propiedad industrial. En definitiva, las marcas existen para distinguir productos y servicios en el mercado. Si esos productos y servicios no existen, la marca no tiene razón de ser.

Para ello, se impone al titular registral la carga de hacer uso efectivo de su signo en el mercado, ya que, en caso contrario, podría proceder la declaración de caducidad del derecho, conforme lo propone el N° 20 del artículo primero de este proyecto de ley.

n. Delito de falsificación marcaria


En la legislación de propiedad industrial no se tipifica específicamente un delito de falsificación marcaria, salvo de manera general en los artículos 185 y 190 del Código Penal junto a otras actividades ilícitas, a diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, donde se reconoce el mayor reproche asociado a una falsificación respecto de una simple infracción marcaria. Para estos efectos, los N°s 21 y 22 del artículo primero del proyecto, tipifican este delito y proponen sus sanciones, que incluyen la reclusión menor en grado medio a máximo y penas de multas.

o. Restauración del derecho de prioridad en materia de patentes 

Actualmente nuestra legislación presenta una diferencia sustantiva entre el trato a un solicitante de patente en virtud del Convenio de París y uno en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pues este último cuenta con un plazo de 12 meses para reivindicar su fecha de prioridad, en el caso de no haberlo hecho al momento de la presentación de la solicitud, mientras que el primero no tiene esa posibilidad, lo que implica una discriminación entre ambos tipos de solicitantes. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido mecanismos para subsanar este problema mediante la creación de una plataforma denominada “Servicio de Acceso Digital”, en la cual se puede encontrar esta información. Esta propuesta, contenida en el N° 23 del artículo primero de este proyecto, propone establecer la base legal para el uso de esta plataforma para reconocimiento de certificaciones internacionales. 

p. Patente provisional

Actualmente, no se contempla la posibilidad de garantizar el derecho de un inventor que -antes de perfeccionar un nuevo aparato o procedimiento- desee obtener una patente provisional que le permita “reservar” su derecho a solicitar formalmente una patente por el término de un año. El restablecimiento de este tipo de patentes ha sido requerido fundamentalmente por universidades y existe en otros países del mundo. Esta propuesta se recoge en el N° 24 del artículo primero del proyecto.

q. Excepciones a los derechos de patente 

Nuestra ley vigente ha sido el resultado de varias reformas mediante las cuales se han incorporado nuevos derechos y mejores estándares de protección. Sin embargo, la práctica y las experiencias comparadas demuestran la necesidad de contar con limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad industrial que permitan balancear los intereses de protección y fomento a la innovación, con otros igualmente relevantes para el desarrollo del país, como, por ejemplo, el acceso a medicamentos. Así, nuestra ley no cuenta con instituciones tan importantes y comunes en la mayor parte del mundo, como las excepciones para fines de investigación o para usos no comerciales.

Actualmente se restringe la libertad del médico para prescribir medicamentos de manera individual, para que sean preparados en una farmacia con independencia del derecho de patente. De esta manera, los químicos farmacéuticos no cuentan tampoco con la libertad para elaborar medicamentos individuales prescritos por un médico sin la amenaza de infringir una patente que ampare, por ejemplo, la dosificación específica requerida por un paciente en particular. 

El N° 26 del artículo primero de este proyecto introduce una serie de limitaciones a los derechos conferidos, que están incorporados en otras legislaciones del mundo.

r. Acción de usurpación de patente

Conforme a la legislación actual, si una patente de invención es registrada por quien no tenía derecho a hacerlo, su legítimo titular no tiene otra opción más que solicitar la declaración de nulidad del registro. De este modo, el legítimo titular de la invención que se vio privado de su registro, no tiene la posibilidad de recuperar dicho activo, asistiéndole únicamente la alternativa de requerir su cancelación, conforme a una causal de nulidad de patente establecida en la ley (“cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario”), que nada tiene que ver con los requisitos de patentabilidad de la invención. 

Es por ello que los N°s 27 y 28 del artículo primero proponen establecer esta acción y entregar su resolución a los tribunales ordinarios de justicia.

s. Límite a la protección suplementaria

Para dar cumplimiento a compromisos internacionales, la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial establece la posibilidad de requerir un término de protección suplementaria de una patente de invención, extendiendo así su plazo de vigencia más allá de los 20 años contados desde su solicitud, por las siguientes causales: (a) existencia de demoras administrativas injustificadas en el procedimiento de registro de la patente o en el procedimiento de registro sanitario de un producto farmacéutico patentado y (b) que el procedimiento de registro de la patente haya demorado más de cinco años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud o más de tres años contados desde el “requerimiento de examen” pericial. Esta última fórmula ha generado conflictos de interpretación, ya que nuestra normativa no contempla una fase formal de “requerimiento de examen”, se trata de una expresión contenida en el tratado de libre comercio celebrado entre nuestro país y Estados Unidos de América.

Además, la protección suplementaria de patentes no está sujeta a ningún límite de tiempo en nuestra legislación actual, como sí se hace en otros países que contemplan esta figura, circunstancia que puede dar origen a la duración excesiva de una patente. En razón de lo anterior, se propone en los N°s 29, 30 y 31 del artículo primero de este proyecto, el establecimiento de un máximo de cinco años de extensión de la protección suplementaria, como existe en otras legislaciones del mundo, entre otras, la de Estados Unidos de América.
t. Procedimiento de depósito de dibujos y diseños industriales

El registro de dibujos y diseños industriales se encuentra actualmente sometido al mismo procedimiento de registro que las patentes de invención. Esta engorrosa y compleja tramitación redunda en una subutilización del sistema por parte de los diseñadores nacionales que, dada la naturaleza dinámica de sus creaciones, requieren procedimientos más ágiles y expeditos. 

Por ello, se propone en los N°s 32 y 34 del artículo primero de este proyecto, la creación de un mecanismo simple de registro sin examen previo, el cual se puede requerir posteriormente en caso de controversias.

u. Extensión del plazo de duración de los dibujos y diseños industriales

Actualmente los dibujos y diseños industriales están sujetos a un plazo de duración de 10 años, no renovables, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como la europea, la estadounidense y algunos países latinoamericanos (p.ej. Argentina, Brasil y México) e incluso el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Diseños Industriales, que cuenta con 66 miembros y del cual Chile espera formar parte, donde el plazo de vigencia puede alcanzar hasta los 25 años. 

Siguiendo el modelo del Arreglo de La Haya, el N° 33 del artículo primero del proyecto, propone una duración máxima de 15 años.

v. Invenciones de servicio 

Conforme a la legislación vigente, el Tribunal de Propiedad Industrial es llamado a resolver las controversias relativas a invenciones de servicio (aquellas desarrolladas por causa o con ocasión de un contrato de trabajo o prestación de servicios), materias que parecen escapar a la competencia propia, específica y técnica de este tribunal. Se estima conveniente traspasar el conocimiento de estas materias a los tribunales ordinarios de justicia, según la propuesta contenida en el N° 35 del artículo primero del proyecto.

w. Secreto Comercial

Nuestra legislación vigente contempla un concepto de secreto empresarial restringido, que no se ajusta a estándares internacionales de protección. Es por ello que el N° 38 del artículo primero del proyecto, propone establecer una definición más acorde al artículo 40 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, que fija el estándar en esta materia, complementada por las disposiciones propuestas en los N°s 36, 37, 39 y 40.

x. Mejoramiento de la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen

La regulación sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen tiene poco más de diez años en Chile y ha demostrado requerir de algunos ajustes con el fin de perfeccionar y potenciar el sistema. Uno de los temas más relevantes es la necesidad de contar con una regulación clara respecto a las normas de control de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Además, éstas tienen una duración indefinida y solo pueden ser objeto de nulidad en casos de infracción de alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, no existiendo la posibilidad de declarar su caducidad en casos determinados, tales como falta de uso o el incumplimiento de las normas de control.

Desde la creación del registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen en 2005, la experiencia en la tramitación de solicitudes ha llevado a promover cambios en el sistema, que permiten diferenciar de manera más clara ambos derechos, simplificar su procedimiento, clarificar el rol que les cabe a titulares y beneficiarios de las mismas y fortalecer las acciones penales contra las infracciones a este tipo de signos distintivos.

Los N°s 41, 42, 43 y 44 del artículo primero de este proyecto se refieren a dicho mejoramiento.

y. Indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria

No existe en materia de propiedad industrial una norma que adecúe nuestra legislación a los compromisos adquiridos en esta materia en virtud del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América, que exige la procedencia de indemnizaciones preestablecidas respecto de infracciones de derecho de autor (cuya normativa ya las contempla) y marcarias. Es por ello que el N° 45 del artículo primero propone una sanción de esta naturaleza, la que puede alcanzar las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción.

z. Rebaja del arancel pericial para las solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional ratificado por más de 150 Estados contratantes –entre ellos Chile– que permite solicitar la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional” en un gran número de países, sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes es competencia de las oficinas nacionales o regionales de patentes (en Chile, INAPI), durante lo que se denomina la “Fase nacional”. 

Si bien este tratado es muy útil para los solicitantes y Chile tiene un rol activo respecto al mismo, ya que INAPI es una Administración Encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) y una Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA), actualmente los solicitantes chilenos de patentes no lo usan tanto como deberían, pues estiman que los costos asociados son muy altos y, finalmente, optan por presentar solicitudes individuales, sin beneficiarse de las facilidades del sistema PCT. 

La reforma que se propone en el N° 46 del artículo primero a este respecto, consiste que en ciertos casos el valor del examen en fase nacional se reducirá en un 50%.

2. Modificaciones a la ley N° 20.254, que crea el Instituto de Propiedad Industrial

aa. Ampliación de las facultades de recaudación de fondos por convenios nacionales e internacionales

La letra f) del artículo 3 de la ley de INAPI establece que éste está facultado para “Recaudar los recursos que la ley le asigna a nombre propio o de terceros. Estos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales vigentes.
Sin embargo, dada la vinculación de INAPI con otras entidades nacionales e internacionales, éste puede en ciertos momentos recibir recursos provenientes de estas otras entidades, sin que necesariamente se trate de organizaciones internacionales de las cuales Chile forme parte en virtud de tratados internacionales, por la vía de la cooperación y asistencia técnica. Es por eso que se estima necesario ampliar esta facultad de recaudación, respecto de recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional, como lo propone el N° 1) del artículo segundo de este proyecto. En todo caso, estos recursos se manejarán dentro del presupuesto ordinario de INAPI, que forma parte del presupuesto de la Nación.

ab. Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial 

Respecto de las decisiones definitivas de INAPI en el ámbito jurisdiccional, procede el recurso de apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial y, eventualmente, los recursos de casación y queja. Cuando ello ocurre en procedimientos no contenciosos, es porque un solicitante de algún derecho de propiedad industrial ha recurrido respecto de la decisión de INAPI, sin que exista en dichos procesos un contradictor del recurso interpuesto, ya que el Instituto no tiene capacidad para actuar como parte en esos procesos, como es el caso de otros órganos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales.

De modo de permitirle al Instituto comparecer ante los tribunales ordinarios para sostener los fundamentos de sus resoluciones, el N° 2) del artículo segundo de este proyecto de ley, propone facultar a INAPI para que tenga la calidad de parte, cuando así lo ameriten las circunstancias de una causa específica que justifique su revisión por un tribunal superior.

3. Modificación del Código Procesal Penal en el sentido de establecer acción penal pública para los tipos penales establecidos por la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.
Actualmente, los tipos penales establecidos en la ley N° 19.039, que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial son de acción penal pública previa instancia particular, a diferencia de los delitos contemplados en materia de derecho de autor, que son de acción penal pública. Esta situación, en el caso de los delitos de propiedad industrial, dificulta su observancia y complica innecesariamente la labor de los organismos persecutores, ya que, se requiere de una denuncia o querella previa para la investigación de estos delitos.
El artículo 53 del Código Procesal Penal dispone que la acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial debe ser ejercida de oficio por el ministerio público, lo que no ocurre en el caso de los delitos de la ley N° 19.039, porque el artículo 54 del mismo código, en su literal e), establece que los delitos que son de acción pública previa instancia particular, entre otros, corresponden a aquellos previstos en la ley N° 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

El artículo tercero del presente proyecto, propone entonces la derogación del literal e) del artículo 54 del mencionado código, a fin de que los tipos penales incluidos en la ley N° 19.039, sean de acción pública.
En mérito de las consideraciones expuestas, someto a vuestra consideración el siguiente 
PROYECTO DE LEY:
“Artículo primero.-
Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
1)
Sustitúyese su artículo 13°, por el siguiente:

“Artículo 13°.- Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Instituto, se efectuarán por el estado diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario será publicado en la forma que determine el reglamento. Se entenderá notificada cualquier resolución que aparezca en dicho estado diario, salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificación diferente.

La notificación de oposición a la solicitud de registro se practicará a través del medio electrónico definido por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificación se entenderá efectuada con el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren formulado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada igualmente por medio electrónico, conjuntamente con la notificación de oposición. Si no resultare posible realizar la notificación por medio electrónico, la resolución correspondiente se entenderá notificada por el estado diario, conforme a lo que disponga el reglamento.

La notificación de la demanda de caducidad o de nulidad de un registro se efectuará en los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de caducidad o de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán por el estado diario, que deberá confeccionar el Secretario del mismo.

La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el expediente.”.
2)
Reemplázanse en el artículo 18, sus incisos segundo y tercero, por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:


“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente y a requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se le dará más trámite a la solicitud hasta que éste no se acredite, lo que deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes de otorgada la fecha de presentación, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.


Toda solicitud de patente de invención que exceda las 50 hojas deberá pagar, conjuntamente con la tasa de presentación, una tasa adicional equivalente a una Unidad Tributaria Mensual por cada 20 hojas adicionales o fracción.


El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las patentes; el segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados; y el segundo y tercer quinquenio de los dibujos y diseños industriales, podrá efectuarse mediante una de las siguientes modalidades, a elección del titular:

a)
Pagos anuales e iguales, equivalentes a cero coma cuatro Unidades Tributarias Mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda. Dichos pagos anuales deberán efectuarse dentro del año previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiración de cada año, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del periodo de gracia; o

b)
Un pago único a efectuarse antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, que será equivalente a cuatro Unidades Tributarias Mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y diseños industriales y a dos Unidades Tributarias Mensuales en el caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados. El pago único deberá efectuarse dentro del año previo al cumplimiento del primer decenio o quinquenio, según corresponda, o dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiración, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes, contados a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos señalados en los literales a) o b) precedentes, los derechos a los cuales hace referencia este artículo caducarán.”.
3)
Modifícase el artículo 18 bis B, en el siguiente sentido:

a)
Elimínase, en el inciso primero, la siguiente frase final “y, si es rechazada, la cantidad pagada quedará a beneficio fiscal”.

b)
Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:


“La renovación de registros de marcas estará sujeta al pago de una tasa equivalente a seis Unidades Tributarias Mensuales por clase. La acreditación de dicho pago deberá realizarse conjuntamente con la solicitud de renovación. Las solicitudes de renovación presentadas con posterioridad al vencimiento del registro a renovar estarán sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracción de mes posterior a la expiración del registro.”.
4)
Agrégase en el artículo 18° bis D, antes del punto seguido, y precedida por una coma (,), la frase “cuyo pago se acreditará al momento de presentar la respectiva solicitud”.
5)
Reemplázase en el inciso segundo del artículo 18° bis E la expresión “carta certificada” por “medio electrónico”.
6)
Reemplázase su artículo 18 bis F por el siguiente: 

“No procederá la devolución de los montos pagados por concepto de derechos, salvo disposición expresa en contrario.”.
7)
Reemplázase en los artículos 19, 19 bis D, letras e), f), g) y h) del artículo 20 y letra a) del artículo 28, las expresiones “productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales”; “producto, servicio o establecimiento comercial o industrial”; “productos, servicios o establecimientos”; “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales”; “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” o “bienes, servicios o establecimientos” por la expresión “productos o servicios” o “producto o servicio”, según corresponda, todas las veces que aparecen en las citadas disposiciones.
8)
Reemplázase en la letra g) del artículo 20, las dos veces que aparece, la frase “productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales”, por la frase “productos o demanda esos servicios”.
9)
Modifícase el inciso primero del artículo 19, en el siguiente sentido:


a)
Elimínase la frase “que sea susceptible de representación gráfica”.

b)
Intercálase, entre la expresión “sonidos,” y la frase “así como también”, la frase “olores o formas tridimensionales.”.
10)
Derógase el inciso final del artículo 19 bis.
11)
En el artículo 19 bis A, elimínase en el inciso primero, la frase “por no pago de los derechos de renovación”. 
12)
Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 19 bis E:

“Los derechos conferidos a los titulares de marcas registradas no impedirán de modo alguno el ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o seudónimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o confusión al público consumidor.

Del mismo modo, los titulares de marcas registradas que incorporen términos geográficos o indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, características u otros términos descriptivos de productos o servicios, no podrán impedir la utilización de dichos términos o indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el origen geográfico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor, calidad, u otra característica descriptiva para un producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusión al público consumidor.”.
13)
Modifícase el artículo 20, en el siguiente sentido:


a)
Reemplázase en el literal i), la frase inicial “La forma o el” por la palabra “El”.

b)
Introdúcese el siguiente literal l), nuevo:


“l) Las que no sean susceptibles de ser representadas en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares, de conformidad a lo que establezca el reglamento.”.
14)
Reemplázase la frase final del inciso primero de su artículo 22, por la siguiente: “De no ser aceptada la reclamación, la solicitud se tendrá por abandonada”.
15)
Elimínase en el inciso segundo de su artículo 23, la frase “establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y”.
16)
Intercálanse los siguientes artículos 23 bis A, 23 bis B y 23 bis C, nuevos, pasando los actuales artículos 23 bis A y 23 bis B, a ser los artículos 23 bis D y 23 bis E, respectivamente:

“Artículo 23 bis A.- Bajo la denominación marca colectiva se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros.

Para estos efectos se entenderá por asociación a las agrupaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de personalidad jurídica.

La marca colectiva no podrá cederse a terceras personas.

Artículo 23 bis B.- Bajo la denominación marca de certificación se comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que éstos cumplen con requisitos y características comunes.

No podrán ser titulares de marcas de certificación quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos a los que fuere a aplicarse la citada marca.

El titular de una marca de certificación deberá autorizar su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.


Artículo 23 bis C.- Las solicitudes de registro de marcas colectivas o marcas de certificación deberán acompañarse de un reglamento de uso, el cual deberá contener las menciones mínimas establecidas en el reglamento de esta ley.

El Instituto podrá objetar el registro del reglamento de uso o su modificación, en caso que a su juicio se infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, o éste contenga disposiciones contrarias al orden público o que puedan inducir a error o confusión al público consumidor.”.
17)
Elimínase en el inciso primero del artículo 23 bis A, que pasa a ser artículo 23 bis D, el siguiente párrafo: “Lo establecido en el artículo anterior será igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales.”.
18)
Reemplázase el artículo 23 bis B, que pasa a ser artículo 23 bis E, por el siguiente:

“Artículo 23 bis E.- Los registros de marcas tendrán validez para todo el territorio de la República.”.
19)
Reemplázase su artículo 24, por el siguiente:

“Artículo 24.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación dentro del plazo de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia y hasta seis meses de su expiración, cumpliendo con lo previsto en el artículo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.”.
20)
Agrégase después del artículo 27°, los siguientes artículos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D, nuevos:

“Artículo 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a)
Si transcurridos 5 años a partir de la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo; 

b)
Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.

La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo.


Artículo 27 bis B.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. El uso efectivo de la marca se acreditará mediante cualquier prueba admitida por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

No habiéndose acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos al uso de la marca.

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo al uso de la marca, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.

Artículo 27 bis C.- Podrá deducir demanda reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestación. La reconvención se substanciará y fallará conjuntamente con la demanda principal. 

Una vez presentada la demanda reconvencional, se dará traslado al actor, que deberá responder dentro del plazo 30 días contado desde su notificación, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un mismo procedimiento.

Artículo 27 bis D.- La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme.

Si la causal de caducidad sólo se configurase para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos y/o servicios afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o servicios.”.
21)
Introdúcese el siguiente artículo 28 bis, nuevo:

“Artículo 28 bis.- Será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 100 a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a)
El que falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o servicios; y

b)
El que fabrique, introduzca al país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial.

El que tenga para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800 Unidades Tributarias Mensuales.”.

22)
Reemplázase en el inciso primero del artículo 29, la expresión “al artículo anterior”, por la frase “a los artículos 28 y 28 bis.
23)
Agrégase al artículo 34, el siguiente inciso segundo:

“La prioridad podrá acreditarse de acuerdo a los medios y modalidades establecidas en el reglamento.”.

24)
Agrégase el siguiente artículo 40:

“Artículo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de esta ley, cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su presentación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43, podrá presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocerá por el término de 12 meses, previo pago de la tasa correspondiente.

La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad por el plazo señalado en el inciso anterior, contado desde su presentación. La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

La solicitud de patente provisional no requiere de la presentación de reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refiere el artículo 44 de esta ley, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento.

Además, la solicitud de patente provisional deberá venir acompañada de un documento en español o inglés que describa la invención de manera suficientemente clara y completa, de tal manera que la invención pueda llevarse a cabo por una persona experta en la técnica. En caso de ser necesario deberá acompañarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiración del plazo de 12 meses a contar de la fecha de presentación de la solicitud provisional, el titular deberá solicitar la patente definitiva acompañando todos los documentos mencionados en los artículos 43, 43 bis y 44 de esta ley, debidamente redactados en español.

Si transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el titular de una patente provisional no hubiese solicitado la patente definitiva, se tendrá por no presentada.

La solicitud definitiva conservará la prioridad de la solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliación del campo de la invención de esta última o de la divulgación contenida en la solicitud provisional. Si la solicitud definitiva ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendrán para todos los efectos jurídicos, la fecha de la presentación de la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a los artículos precedentes se contará desde la fecha de presentación de la solicitud provisional de patente.”.
25)
Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso segundo del artículo 45:

a)
Reemplázase la expresión “ciento veinte” por “sesenta”.

b)
Agrégase, antes del párrafo final, la siguiente frase “, para lo cual deberá acreditar el pago de una tasa equivalente a dos unidades tributarias mensuales”.
26)
Agrégase, en el artículo 49, el siguiente inciso final:

“Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a:

a)
Los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales;

b)
Actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada;

c)
Preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales;

d)
El empleo, a bordo de navíos de otros países, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío; 

e)
El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.”.
27)
Elimínase la letra a) del artículo 50, pasando las letras b) y c) a ser a) y b), respectivamente.
28)
Agrégase el siguiente artículo 50 bis, nuevo:

“Artículo 50 bis.- Cuando quien ha obtenido la patente no tenía derecho a ello, su legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha del registro. Conocerá de ella el juez de letras en lo civil, según las normas de competencia del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.”.
29)
Sustitúyese su artículo 53 Bis 1, por el siguiente:

“Artículo 53 Bis 1.- Dentro de los 60 días de otorgada una patente, el titular tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea posterior. 

Se entenderá que el requerimiento de examen se produce con la aceptación del cargo mencionada en el inciso primero del artículo 7° de esta ley. 

La protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada. Con todo, no se podrá conceder un término de protección suplementaria superior a los cinco años.”.
30)
Sustitúyese en el artículo 53 Bis 2 la expresión “seis meses” por “60 días”.
31)
Sustitúyase su artículo 53 Bis 5, por el siguiente: 

“Artículo 53° Bis 5.- El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de una Unidad Tributaria Mensual por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de los 30 días siguientes a la resolución que lo requiere, sin el cual no se tendrá la protección establecida en este Párrafo.”.
32)
Intercálase, a continuación del Título V “De los Dibujos y Diseños industriales”, el siguiente Párrafo 1°, nuevo, que comprenderá de los artículos 62 al 67, inclusive:

“Párrafo 1°

Del registro de los dibujos y diseños industriales

33) Reemplázase, en el artículo 65, la frase final “no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su solicitud”, por la siguiente frase, “de cinco años, renovable por dos períodos adicionales de cinco años cada uno.”.
34)
Intercálase, a continuación del artículo 67, el siguiente Párrafo 2°, nuevo: 

“Párrafo 2

Certificado de Depósito de Dibujos y Diseños Industriales

Artículo 67 bis A.- Al momento de presentar una solicitud de dibujo o diseño industrial, se entenderá que el solicitante opta por seguir el procedimiento de registro general, en conformidad a los títulos I, III y V de esta ley. En caso contrario, el solicitante deberá señalar su intención de tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, establecido en el presente título.

El procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito no considera la práctica de un examen de fondo destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial. 

El titular de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial obtenido en conformidad al procedimiento abreviado establecido en el presente título no podrá ejercer las acciones contempladas en el Párrafo 1° de este Título sino una vez realizado y aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

Artículo 67 bis B.- Ingresada la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, el Instituto practicará un examen preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos formales de presentación, establecidos en esta ley y su reglamento. 

Si en el examen preliminar se detectare algún error u omisión, se apercibirá al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro del término de 30 días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo señalado, la solicitud se tendrá por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o erróneo a lo ordenado, el Instituto reiterará por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas íntegramente dentro del plazo de 30 días.

Artículo 67 bis C.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales de presentación, o subsanados los errores u omisiones en el plazo establecido, el Instituto emitirá el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial objeto de la solicitud, indicando que dicho certificado de depósito se emitió conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito y que, por tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que habilite el ejercicio de las acciones contempladas en el Párrafo 1° de este Título por parte de su titular.

Artículo 67 bis D.- El certificado de depósito del dibujo o diseño industrial obtenido conforme a este título tendrá una duración máxima de 15 años contados desde la presentación de la respectiva solicitud.  Dicho certificado confiere a su titular una fecha cierta para efectos de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 62 por parte de la solicitud de dibujo o diseño industrial.

Artículo 67 bis E.- Una vez emitido el certificado de depósito del dibujo o diseño industrial conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, se publicará un extracto de la solicitud correspondiente en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.  

Artículo 67 bis F.- A partir de la publicación de la emisión de un certificado de depósito de dibujo o diseño industrial conforme al procedimiento abreviado para la obtención de un certificado de depósito, tanto el titular como cualquier interesado podrá solicitar, a su costo, el examen de fondo del dibujo o diseño industrial, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el artículo 62°. Dicho examen se llevará a efecto de acuerdo al procedimiento general establecido en esta ley.

Quien solicite la práctica del examen de fondo al dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito obtenido conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, deberá acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de esta ley. En caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud de examen. 

Artículo 67 bis G.- De no aprobarse el examen de fondo establecido en el artículo anterior, el Instituto procederá de oficio a la cancelación del certificado de depósito. 

Si el examen resulta favorable, se procederá a la publicación de este hecho en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento, continuándose la tramitación de la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del correspondiente certificado de depósito conforme a las reglas generales en materia de oposición. Vencido el plazo establecido en el artículo 5° sin que se interponga oposición o bien, una vez que el procedimiento de oposición se encuentre en estado de resolver, el Instituto procederá a dictar la resolución de aceptación o rechazo de la solicitud de dibujo o diseño industrial, conforme a las normas aplicables al procedimiento general de registro. Si la solicitud de dibujo o diseño industrial objeto del certificado de depósito es aceptada a registro, se le tendrá, para todos los efectos, como una solicitud de dibujo o diseño industrial presentada conforme al procedimiento de registro general y se estará a lo dispuesto en el artículo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 67 bis H.- La solicitud de obtención de un certificado de depósito de dibujos y diseños industriales conforme al procedimiento abreviado establecido en este título, estará afecta al pago de un derecho equivalente a una Unidad Tributaria Mensual, sin el cual no se le dará trámite. La cantidad pagada quedará a beneficio fiscal sin que proceda su devolución en ningún caso.”.
35)
Reemplázase el artículo 72, por el siguiente:

“Artículo 72.-  Todas las controversias relacionadas con la aplicación de las disposiciones de este Título se resolverán breve y sumariamente por la justicia ordinaria, según las reglas generales.”.
36)
Reemplázase, en el epígrafe del Título VIII “De los Secretos Empresariales y de la Información Presentada a la Autoridad para la Obtención de Registros o Autorizaciones Sanitarios”, la expresión “Secretos Empresariales”, por la de “Secretos Comerciales”.

37)
Reemplázase la frase “De los secretos empresariales”, que sigue a continuación del epígrafe del Título VIII, por lo siguiente: “Párrafo 1° “De lo Secretos Comerciales”.
38)
Reemplázase el artículo 86, por el siguiente:

“Artículo 86.- Se entiende por secreto comercial toda información no divulgada que una persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y cuando dicha información: 

a)
Sea secreta en el sentido de no ser, como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información; 

b)
Tenga un valor comercial por ser secreta; y

c)
Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.
39)
Modifícase el artículo 87, en el siguiente sentido:

a)
Reemplázase la palabra “empresarial”, por la palabra “comercial”.

b)
Reemplázase la palabra “empresariales”, por la palabra “comerciales”.

c)
Reemplázase la palabra “titular”, las dos veces que aparece, por la expresión “legítimo poseedor”. 
40)
Reemplázase, en el artículo 88, la palabra “empresarial”, por la palabra “comercial”.
41)
Reemplázanse los artículos 92, 93, 94 y 95, por los siguientes:

“Artículo 92.- La presente ley reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de conformidad a las disposiciones siguientes:

a)
Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario de un país, región o localidad determinada, cuya calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable a su origen geográfico; siempre que al menos, una de las etapas de producción o elaboración se realice en el país, región o localidad determinada.

b)
Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un producto como originario de un país, región o localidad determinada, cuya calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, para lo cual su producción o elaboración  se debe realizar íntegramente en el país, región o localidad determinada; no obstante, excepcionalmente podrán ser consideradas denominaciones de origen aquellas en que algunas de las materias primas de los productos provengan de una zona geográfica más extensa o diferente a la zona delimitada siempre que:


i)
La elaboración, producción o transformación del producto se realice íntegramente en la zona delimitada por la denominación de origen; y


ii)
El reglamento de uso y control de la denominación establezca de forma clara y delimite las características o condiciones que la materia prima debe cumplir y contenga mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de dichas condiciones.

Artículo 93.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se regularán por las normas de esta ley, su reglamento y por los reglamentos específicos de uso y control que se aprueben. Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas contenidas en la ley Nº 18.455, que fija normas sobre Producción, Elaboración y Comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, y deroga Libro I de la ley N°17.105.

Salvo lo dispuesto en el artículo 103, que permite a las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales conferir autorización para el uso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de su titularidad a los productores de la zona protegida, éstas y aquellas no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley,  en su reglamento y  en el reglamento de uso y control de la indicación o denominación.

Artículo 94.- El reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen se hará por el Instituto, mediante la incorporación de la misma en el registro. Toda persona podrá solicitar el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, agrupándose en alguna de las formas jurídicas asociativas que establezca el reglamento de esta ley, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas competencias. Será titular de la indicación geográfica o de la denominación de origen la o las personas que figuren como tales en el registro; sin perjuicio de las normas especiales que sobre uso y sobre el ejercicio de las acciones se establecen en el presente título.

Artículo 95.- No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones: 

a)
Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley; 

b)
Que sean contrarios a la moral o al orden público; 

c)
Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor respecto de la procedencia o de los atributos de los productos que pretenden distinguir con la indicación geográfica o denominación de origen;

d)
Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geográficas o denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile;

e)
Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados, de buena fe, para productos o servicios idénticos o relacionados; 

f)
Que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusión con un signo distintivo no registrado, pero que esté siendo real y efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de reconocimiento, por un tercero que tendría un mejor derecho a obtener el registro, siempre que la indicación o denominación haya sido solicitada para productos idénticos o relacionados con los productos o servicios para los cuales el signo distintivo ha sido utilizado por dicho tercero;

g)
Que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, que esté o no registrada y cualesquiera sean los productos para los cuales el signo se solicite cuando su uso, en relación con los productos solicitados, fuese susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o si existiere riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida o constituyera una explotación  desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las misma, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida.”.

42)
Reemplázanse los artículos 97 y 98, por los siguientes:

“Artículo 97.- La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen deberá contener los datos y antecedentes que establezca el reglamento.  

Artículo 98.- Respecto del cumplimiento de todas o algunas de las exigencias a que se refiera el reglamento, el Instituto podrá requerir un informe a otros ministerios o servicios públicos, quienes deberán evacuarlo en el plazo de 45 días, a contar de la notificación del requerimiento del mismo.”.

43)
Reemplázase el artículo 100, por el siguiente:

“Artículo 100.- El registro de una indicación geográfica o denominación de origen tendrá duración indefinida en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento. Para este efecto, cualquier persona podrá impetrar una acción de cancelación, fundada en que el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida o que se han dejado de cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento, sin limitación de tiempo. 

El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambien algunos de los datos o antecedentes referidos en el reglamento. La modificación se tramitará como una anotación en cuanto a la forma, pudiendo además el Instituto formular observaciones sustantivas a la luz del producto y territorio protegido, para garantizar se mantengan las condiciones tenidas a la vista al conceder el reconocimiento.”.

44)
Reemplázanse los artículos 103, 104 y 105, por los siguientes:

“Artículo 103.- Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen reconocidas por el Instituto podrán ser utilizadas por sus beneficiarios, entendiendo por tales a los  productores, fabricantes o artesanos que elaboran los productos protegidos por la indicación o denominación respectiva,  desempeñen su actividad dentro de la zona geográfica delimitada y cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas contenidas en el reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos de uso y control sea que pertenecen a la asociación o agrupación titular de la respectiva invitación geográfica o denominación de origen o cuenten con autorización por su titular, cuando éste sea una autoridad nacional, regional, provincial o local. 

Con la finalidad de dar a conocer al público consumidor, que un determinado producto se encuentra protegido como indicación geográfica o denominación de origen, permitiendo su adecuada identificación por el público consumidor, como así también para facilitar el control y fiscalización sobre el uso de las mismas, en el producto mismo, en su empaque o etiquetado y publicidad los beneficiarios podrán utilizar las siglas “IG”, “DO” o “Indicación Geográfica”, “Denominación de Origen”, pudiendo agregar el vocablo “protegida”, que significa que ha sido registrada en el Instituto. Lo anterior en los términos y condiciones que establezca el reglamento de esta ley. 

El titular de la indicación geográfica y de la denominación de origen velará por el cumplimiento de lo establecido en el reglamento de uso y control del producto reconocido, conforme a lo que establezca el reglamento de la ley.

Artículo 104.- Las acciones civiles relativas al derecho de usar una indicación geográfica o denominación de origen registrada y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, corresponden a todo beneficiario que cumpla los requisitos para utilizar dicha indicación geográfica o denominación de origen, en los términos que prescribe el artículo 103 y se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en el Título X de esta ley, relativo a la observancia de los derechos de propiedad industrial.

Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas en el Instituto, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de origen sin tener derecho a usarla, o traducida o cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

Artículo 105.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 100 a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a)
Los que utilicen una indicación geográfica o denominación de origen registrada, para designar productos idénticos o similares, sin tener derecho a hacerlo.

b)
Los que, con fines comerciales, utilicen las indicaciones correspondientes a una indicación geográfica o denominación de origen prescritas en el inciso final del artículo 103 no estando inscrita la indicación o la denominación o cuando habiendo estado inscrita ésta fue cancelada o anulada. 

c)
Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o denominación de origen. 

Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los titulares de la indicación geográfica o denominación de origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales.”.
45)
Introdúcese, en el artículo 108, el siguiente inciso final:

“En caso de falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.”.
46)
Incorpóranse, en el artículo 118, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“En las solicitudes respecto de las cuales el Instituto hubiere emitido informe y opinión escrita actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, el solicitante deberá acompañar, conjuntamente, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas por dicho informe y opinión escrita.

En el evento que el solicitante conteste el informe y opinión escrita de la Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior, éste sólo deberá acreditar el pago del cincuenta por ciento del arancel pericial, conforme a lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

Artículo segundo.-
Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

1)
Reemplázase le letra f) del artículo 3°, por la siguiente:


“f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros, incluidos aquellos establecidos en tratados internacionales o en convenios de cooperación celebrados con entidades nacionales o internacionales.”.

2)
Agrégase al artículo 5°, el siguiente inciso final, nuevo:


“En los recursos que se interpongan en contra las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto, éste podrá comparecer en calidad de parte para todos los efectos legales.”.

Artículo tercero.-
Elimínase la letra e) del artículo 54 del Código Procesal Penal.
Artículos Transitorios

Artículo primero transitorio.- Los titulares de registros de dibujos y diseños industriales concedidos antes de la entrada en vigencia de esta ley y cuyo periodo de vigencia original, de 10 años, no haya aún expirado, podrán requerir la extensión de su vigencia por hasta 5 años adicionales, pagando los derechos correspondientes al tercer quinquenio, equivalentes a dos Unidades Tributarias Mensuales, conforme a alguna de las modalidades de pago previstas en el N° 5 del artículo primero de esta ley.
Artículo segundo transitorio.- Tratándose de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados ya otorgados, que aún deban pagar las tasas correspondientes al próximo quinquenio o decenio, según corresponda, podrán optar a la opción de pago señalada en el N° 5 del artículo primero de esta ley.

Artículo tercero transitorio.- Las solicitudes de protección suplementaria que no estuvieren resueltas por el Tribunal de Propiedad Industrial a la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán afectas a lo dispuesto en los N°s 32 y 34 del artículo primero de esta ley.

Artículo cuarto transitorio.- Las marcas de establecimientos comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley deberán renovarse como marcas de servicios de compra y venta de productos en clase 35, y las marcas de establecimientos industriales se renovarán como marcas de servicios de fabricación de productos en clase 40. En estos casos deberán indicarse expresamente los productos objeto de dichos servicios, los que no podrán extenderse a productos no descritos en el registro de marca de establecimiento comercial o industrial renovado.


La renovación de registros de marcas de establecimientos comerciales limitados a una o más regiones, se extenderán a todo el territorio nacional. Con todo, si producto de esta ampliación territorial se llegasen a superponer marcas iguales o confundiblemente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrá demandar ante el Instituto, conforme al procedimiento de nulidad, la limitación territorial del otro registro, con el fin de que la marca objeto de la limitación no pueda ser usada en el territorio geográfico abarcado originalmente por la marca de establecimiento comercial del demandante. La sentencia correspondiente será objeto de anotación en el registro limitado y se considerará un gravamen perpetuo de éste para todos los efectos.

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales que se mantengan en vigencia hasta su próxima renovación, se regirán de manera transitoria por las normas contenidas en la ley vigente al momento de la concesión o renovación de su periodo de vigencia en curso.
Artículo quinto transitorio.- El plazo señalado en el artículo 27 bis A de la ley 19.039, introducido por el N° 23 del artículo primero de esta ley, para hacer efectiva la acción de caducidad por falta de uso de la marca, se contará, respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.
Artículo sexto transitorio.- Los solicitantes de dibujos o diseños industriales en cuyo expediente aún no se hubiere designado un perito, podrán requerir al Instituto que sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtención de certificado de depósito al que se refiere el N° 37 del artículo primero de esta ley.
Artículo séptimo transitorio.- El Presidente de la República reglamentará esta ley en el plazo de seis meses contados desde su publicación, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
Artículo octavo transitorio.- Esta ley empezará a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la disposición transitoria anterior. Sin embargo, la regulación contenida en el artículo 18 de la ley N° 19.039 a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, permanecerá vigente, mientras el Instituto no cuente con las medidas tecnológicas necesarias para otorgar fecha de presentación a una solicitud sin el pago correspondiente.

Artículo noveno transitorio.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, el Presidente de la República, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, establecerá los textos refundidos, coordinados y sistematizados de las leyes Nº 19.039 y 20.254.”.
Dios guarde a V.E.,


SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE


Presidente de la República


FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN


Ministro de Hacienda

JOSÉ RAMÓN VALENTE VÍAS


Ministro de Economía, Fomento

y Turismo


HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ

Ministro de Justicia y


Derechos Humanos
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Informe Financiero
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039 DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, LA LEY N° 20.254, QUE ESTABLECE EL INSTITUTO NACIONAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL CODIGO PROCESAL PENAL.

Mensaje N° 098-366

I. Antecedentes

a. El proyecto de ley modifica la actual ley N° 19.039 de Propiedad Industrial,
especificamente esta iniciativa aspira a perfeccionar el actual sistema de
propiedad industrial, permitiendo una mejor proteccion y observancia de estos
derechos y estableciendo procedimientos de registro mas eficientes y expeditos,
que no solo faciliten los trémites que los usuarios deben realizar para su
obtencion, sino que también permitan al 6rgano encargado de su otorgamiento,
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), realizar una gestion mas
rapida, eficiente y de mejor calidad. Las modificaciones que propone son las
siguientes:

e Simplificacion de las notificaciones, lo que permitird agilizar las
notificaciones que debe realizar el Instituto a sus solicitantes y usuarios.

o Posibilidad de otorgar fecha de presentacion a una solicitud de patente sin
exigir el pago de tasas, para alinear esta practica con el estédndar
internacional.

s Cobro de tasas por desarchivo y por exceso de hojas en las solicitudes de
patente, esto significa establecer derechos o tasas por las distintas
gestiones en el procedimiento de revision y otorgamiento de una patente,
conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande.

e Cambio en la oportunidad y forma de pago de las tasas establecidas en la
ley, se propone modificar la actual modalidad de pago a anualidades.

e Modificacién del plazo y procedimiento aplicable a la renovacién de las
marcas comerciales, esto implica simplificar el procedimiento de
renovacion para que la marca comercial sea solicitada y pagada
simultdaneamente.

e Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud, esto permite
considerar el costo asociado a la tramitacion de las solicitudes de
anotacion que finalmente no son aceptadas.
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Improcedencia de la devolucién de las tasas pagadas a INAPI, esto implica
pagar por las gestiones de las solitudes realizadas, incluso para las que
no sean aprobadas.

Eliminacion de las marcas de establecimiento comercial e industrial, para
alinear esta practica con el estandar internacional.

Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas
comerciales.

Mejoramiento de la regulacion de las marcas colectivas y de certificacion,
para establecer una regulacion mas completa y acorde a estédndares
internacionales.

Exclusiones a los derechos marcarios: seudénimos y genéricos.
Restablecimiento de derechos, se propone reducir el plazo para requerir
el restablecimiento ya existente en la ley y afectarlo al pago de una tasa
equivalente a dos Unidades Tributarias Mensuales.

Obligacién de uso efectivo de las marcas comerciales registradas:
caducidad, para alinear esta practica con el estandar internacional.

Delito de falsificacion marcaria, se tipifica este delito y proponen sus
sanciones.

Restauracion del derecho de prioridad en materia de patentes, se
establece la base legal para el uso de una plataforma para reconocimiento
de certificaciones internacionales.

Patente provisional, da la posibilidad de garantizar el derecho de un
inventor a reservar su derecho a solicitar formalmente una patente por el
término de un afio.

Excepciones a los derechos de patente.

Accién de usurpacion de patente, para que sea resuelta en los tribunales
ordinarios de justicia.

Limite a la proteccién suplementaria, para alinear esta practica con el
estandar internacional.

Procedimiento de depésito de dibujos y disefios industriales, se propone
la creacion de un mecanismo simple de registro.

Extension del plazo de duracion de los dibujos y disefios industriales.
Invenciones de servicio, para resolver las controversias relativas a estas
invenciones, se propone que sean los tribunales ordinarios de justicia
quienes resuelvan.

Secreto Comercial, para alinear esta practica con el estandar
internacional.

Mejoramiento de la regulacién aplicable a indicaciones geograficas y
denominaciones de origen.
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« Indemnizaciones preestablecidas en caso de infraccion marcaria.

o Rebaja del arancel pericial para las solicitudes del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT) en Fase Nacional en las que INAPI actué
como Administracion Encargada de la Busqueda Internacional (ISA) y una
Administracion Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA).

b. Modificaciones a la ley N° 20.254 que crea el Instituto de Propiedad
Industrial.
e Ampliacion de las facultades de recaudacion de fondos por convenios
nacionales e internacionales.
e Otorgar a INAPI la calidad de parte en materia judicial, de modo de
permitirle al Instituto comparecer ante los tribunales ordinarios como
parte en esos procesos.

c. Modificacion del Cédigo Procesal Penal.
e Establecimiento de accion penal publica para los tipos penales
establecidos por la ley N° 19.039 de propiedad industrial.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Dentro de las medias mencionadas, este proyecto de ley contempla la simplificacion de
las notificaciones y la modificacion en el cobro y/o monto de diversas tasas que
competen a INAPI, estos cambios tienen el siguiente impacto sobre el presupuesto
fiscal:

Tabla 1: Costo Simplificacion Notificaciones
(Cifras en miles pesos de 2018)

Costos Miles de $

Ministerio de Economia, Fomento y Turismo

Envio de Notificaciones 15.000

Visualizacién de plataforma 10.000

Modelo de Base de datos 10.000
Total Costos 35.000
Ahorro

Simplificacion de notificaciones (eliminacion de

notificacion por carta certificada) -38.000
Total Ahorros 38.000
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Tabla 2: Cambios en el presupuesto fiscal de modificaciones propuestas en el proyecto de ley
(Cifras en miles pesos de 2018)

Ingreso Fiscal Miles de $

Solicitud de patente con exceso de hojas (mas de 50 hojas) 266.819

Anotacion de transferencias, licencias y en general todo acto
juridico recaido en registros concedidos 79.380

Registro de marcas, frases de propaganda, indicaciones
geogréficas y denominaciones de origen =

Renovacion de marcas y frases de propaganda [IG-DO no se
renuevan] 603.837

Anotacidn de Proteccién Suplementaria (patentes) &
Registro de patentes -64.164
Patentes Provisionales =

Registro de modelos de utilidad y esquemas de trazado o

topografia de circuitos integrados -1.479
Registro de dibujos y disefios industriales -12.804
Certificado de deposito de dibujos y disefios industriales 5.822
Restablecimiento de Derechos - Patentes (desarchivo) 88.173

Rebaja en el arancel pericial =

Apelacion -

Eliminar las marcas de establecimiento comercial e industrial -748.248

Marcas no tradicionales 8.274
Total Ingresos 225.608

De acuerdo con lo anterior, el costo asociado al desarrollo del sistema que
permitira el envio de las notificaciones, sera financiado con el ahorro que
significa la simplificacion de este envio, por lo que este proyecto de ley no
irrogara mayor gasto fiscal. Ademas, se estima que el proyecto de ley generara
mayores ingresos fiscales por $225.608.
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Contexto

Esta Iniciativa tiene por finalidad perfeccionar el actual sisterna de propiedad industrial, permitiendo
una mayor proteccion y observancia de estos detechos, éstableciendd procedimientos de registro
mas eficientes y-éxpeditos que no solo faciliten los tramites que los usuarios deben realizar para su
obtencidn y renovacion, sinc que también permitan al drganc encargado de su-otorgamiento, el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPY), realizar una gestién més répida, eficiente y de
mejor calidad.

Con este proyecto se busca fortalecer y precisar de manera mas clara la proteccién que confieren
algunas de las categorias de derectios de propiedad. industrial, incorporando nuevos derechos y
especificando de manera mds detallada en el caso de las indicaciones gecgraficas; dencminacienes
de crigen, marcas colectivas'y de certificacidn,

Al respecto, la existencia de derechos bien definidos posiciona a la prepiedad industrial come una
herramienta mas eficiente v eficaz para la innovacién yel desarrollo. £5 més, la presencia de derechos
efectivos y exigibles genera-un ambiente de confianza en el sisterina nacional dé propiedad industrial,
no sélo para titulares y consumidores, sing. que también: para log inversionistas que aporten sus
nuevas tecnologfas al pais.

En definitiva, el objetive primordial que mueve a este cambio legislativo es contar con un adecuado
sistema de propiedad industrial;, que estimamos como una condicidn necesaria para el fomento de
la innovacién.y el empréndimiento, lo que exige adecuarse a los desaffos y cambios profundos gue
en los dltimos afios ha experimentado el sisterna prodictivo local.

A continuacidh, se describen las medidas de este proyecto de ley.-
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Simplificacidn de |as notificaciones
Problerha

Actualmente, clertas potificaciones relativas a fas solicitudes de derechos de propiedad industrial se
realizan a través del envio de cartas certificadas a los solicitantes. Esto implica ungasto innecesario
para INAP|, considerando que dichas notificaciones podrian realizarse mediante ef envio deun correo
electrénico a la casilla que los soficitantes sefalen .al momento de presentar su solficitud. Si
consideramos que més del 80% de las sclicitudes de deréchios de propiédad industrial que recibe
INAPLse presentari por medios electrénicos, carece dé sentido ¢l continuar con las notificaciones por
carta certificada en aquellos: casos en que Tos solicitantes ya han sefialado un correo electrénico a
traves deal cual pueden informarse del estado de su solicitud en tramite. Junto con lo anterior, hay
que tener presente que, al enviar la natificacion al domiciiio, estas pueden retrasarse. Por ejemplo,
en g caso de un registro de miarcas, puede complicar al solicitants que debe responder en el plazo
establecido de 30 dfas.

Solucién

Con el chjeto de'simplificary agilizar fas notificaciones, se establece que éstas se realizarén por correo
electrénico. De este modo se elimina el envic de cartas certificadas, lo-que Fepresenta un ahorro para
el Instituto y permiite a los solicitantes recibir notificacién inmedista respecto de los cambios de
estado en la tramitacion de sus solicitudes pendientes.

Alternativas

Mantener ef procedimiento actual de notificacion via carta certificada, a costa.de INAPI. O mantener
la notificacién por carta certificada como un mecanismio subsidiario, en el evento. de que la
notificacion wia correo electrénico fracase o no pueda ser levada-a cabo.

Beneficios

Menor costo para INAPI en fas notificaciones de determinadas résoluciones; siendo reempiazado el
costa de envio de:cartas certificades a domicilio por la-modalidad de envio de correo electronica, El
reemplazo de la actual carta certificada. podria generar un shorre en. gasto de envio de
correspondencia del orden de los 538 millones de-pesas por afio. También significa mayor certeza en
la notificacidn, junto con mayor rapidez en &l proceso (notificacion inmediata), lo que ayuda al
solicitante a poder responder las.observaciones en el plazo indicado par ley.

Costos’
INAP! deberd incufrir en costés. relacionados al desarrollo e implementacién de un. sistema

informatico de notificacién. electrénica para los solicitantes, equivalentes a $35% millopes de pesos
chilenost.

* Este total se descorapone en los siguientes elementos:-desarroflo- software para envio de notificaciones (515 Mivi);
credcitin de plataforma de trdmites electronioos que permitavisualizacion de notificaciones (510 MM); v disefio de modelo
de hase de datos para soporte de plataformay disefio grafico de plataforma ($10 MM).
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Invenciones de servicio

Problema

Los: esfuerzos financieros, materfales y humanos sujetos a actividades de investigacidn y desarrollo
{I+D) que llevan a cabo empresas, centros de investigacién o universidades, requieren un retorno
econdmico de los titulos de propiedad industrial. Es-decir, que éstas puedan recuperar los recursos
gastados al generar ese conocimiento o al crear ese activo intelectual. Es por esto, que fa mayorfa de
as leyes de propiedad Industrial contiénen ciertas norfmas. mediante las cuales se les atribuye
directamente al empleador el-derecho a solicitar el titulo de P! {invencicnes de Servicio).

Conforme a |a legislacion vigente, el Tribunal de Propiedad. Industrial {TDPI) es el llamado a resolver
las:controversias relativas a inveniciones de servicio? {aquellas desarrollddas por causa o con ocasion
de-uncontrato de trabajo o prestacion de servicios), materias que parecen escapar a la competencia
propia, especifica’y técnica de este tribunal, y serfa mis propla. delajusticia ordinaria.

Solucion

Atendida la naturaleza de [acontroversia, que estaria relacionada con cuestiones relativas a.contratos.
de trabajo {justicia laboral) o a contratos de prestacion de servicios (justicia civil), se estima
conveniente traspasar el conocimiento de estas materias a lositribunales ordinarios de justicia, segtn
lz propuesta contenidaen el N™ 37 del articulo primero del proyecto.

Alternativas

Dejar estas materias dentro de la competencia del TOPL

‘Beneficios

Al dirigir estas competancias a los tribunales ordinarios de justicia, $& espera gue'la [6gica detras de
la norma aplicabie sea efectivamente utilizada al resalver este tipo de contiendas.

Costos

No hay eostes monetarios asoclados = esta medida. Si bien, | carga de trabajo-para los tribunalés
crdinarios de Justicia podria aumentar, ésta serfa insignificante v -no requeriria de contratacién de
personal adicional. Como referencia, cabe sefiatar que desde’la creacidn de INAPI, solo ha habido una
controversia eninvencienes de servicio enviada al TDP! en el afio 2018.

2 De conformidad al art. 72 de la jey de propiedad-industrial, correspandeal TDP! resdiver las:demandas relativas a 135
Invenciongs de Servicio referidas en el Titulo Vi de |2 Ley 19.089, Sin embargae, el TOP ha estimads gueselio torresponderia
directamente a INAP|, per cuznto a este tribunal le corresponderia rasolver Unicamente cuestiones en segunda instandia,
despugs de un pronunciamiento inicial de INAPI. Corresporide déstacar que'esta intérpretacion no.es compartida por INAPL
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Mejoramiento de la regulacion aplicable a indicaciones geograficas y denominaciones de origen
Problerma

Los consuthidores estan prestarido cada vez. mas dtencldn al origen geografics de los preductas v
muchos se interesan por determinadas caracteristicas.y calidad o cualidad de los productos que
compran. En algunos casos, el “lugar de origen” indica a Jos cohsumidores que el producte tendra
una calidad.o caracterfstica que elios valoran. En este sentido, las indicaciones geogréficas {IG) v las
denominaciones de origen {DO) protegen productos eriginarios-del pais o de una.regién o localidad;
siempre que tengan una calidad, reputacidn u otra caracteristica imputable a su origen geogréfico®,
diferenciandolos del resto de productos del mercado. De esta fotrvia, las IG DO pueden ser Un
elemento clave para ef desarrolio de marcas colectivas para los productos cuya calidad esté vinculada
al origen®.

La regulacion sobre IGy DOtiene poco més de diez afiosen Chile y-ha demostrado requerir de-algunos
ajustes con el fin-de perfeccionar y potenciar el sistema, Como se puede ver en el siguiente grafico,
el registro de-éstas ha disminuido en los Gltimos afics.

Gréfico 1:NUmero de denominaciones de origen e indicaciones geograficas reconocidas por INAP|
(2007-31julic 2018)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: INAP)

Uno de los temas més relevantes es la necesidad de contar con una regulacidn clara respecto a las
formas de control de las IG v DO copforme -a lss normas adoptadas por nuestros pares
internacionales. Por ejemplo, en Chile éstas tienen una duracion indefinida v sblo gueden ser objeto
de nulidad en casos de infraciién de alguna de fas prohibiciones establécidas en'la ley, no existiendo
lz posibilidad de declarar su caducidad en casos determinados; tiles como falta de Uso o el
incumplimiento de las normas de control.

SUnia indicacion geografica es un signo utilizado para productos que-tienen un origen geografico concréto v poseen
cualidades @ .una reputacion derivadas especificamente de su lugar.de.origen. Por su parte, una denominacion.de origen,
ademas dé camplir con esta vinewlacidn éntre el lugar geografico v |4 caractérizacion dél praducto, necesita acreditar la
presencla de factores. maturales y factores humanos caracteristicos del lugar de origen de los productes, como técnicas y
tradiciones de elaboracidn especificas, Por glefnplo, la primera IG reglstrada en Chile fue Limén de Pica, e abril de 2010,
mientras-que ejemplos-de 1G / DO son el tequila (licor mexicano), el kimehi (verdura.coredna), el oporto (vino portugués) o
cava {vino espumoso-espaficl). hitps:/Awwwiinapicl/portal/institucional/600/w3-nropertyvalue-893.html

Y hitp://wwivWipo int/sec indications/es/fag geographicalindications htmi.
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Solucién

Diferenciardé manéera mas clara las IG y DO, simplificar st procedimiento, clarificar el rol que les cabe
a titulares y beneficiarios de las mismas y fortalecer las - acciones-penales contra las-infracciones a
este.tipa de signos distintivos.

Alternativas
Mantener sisterna actual, 5in madificaciones.
Beneficios

Permite alcanzarel esténdar internacional en materia de propiedad industriaten lo referente a las IG
y DO, logrando -mayor claridad en la tramitacidn en beneficio del usuario. Asimismo, Se incentiva el
registro de 1S y'DO dentro del pafs, logrando incentivar a inversin e innovacidn en estas dreas, que
tienen un potencizl crecimianto future por Jos mismos recursos naturales v culturales que tiens ‘el
Pais. Por dltima, al poder dectarar caducidad por no uso ‘o ne cumplimiénto-de normas; se incentiva
el uso eficiente de estos registros. Luego, proteger debidamente una IG también es Una farma de
impedir a terceros el registro de uha Indicacion como'marca y limitar €l rigsgo de que 4 indicacién
pase a constituir un término genérico, ayudande a crear valor en un producto y aumentar las
posibilidades de exportacion®,

Costas

Posibles costas marginales.en capacitacién del personal de INAPI para llevar a cabo el procedimiento
{nuevas declaraciones de nulidad, infraccionas, entre otros). En caso de ser necesaria, dicha
capacitacion se podria financier a través de asistencia técnica de la Oficina Intefnacional de Ia
Qrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual {OMPI), sin cargo para iNAPI.

Rehaja arancel pericial para selicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actud como 1SA/IPEA
Problema

El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes {PCT) es un tratado Internacional ratificado por
mas de 150 Estados contratantes y que permite solicitar |a proteccién de una invéncidn por patente
mediante la preséntacion de una thica solicitud “isternacional” en un gran ndmerg de paises, sin
necesidad de cursar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La.concesion
de patentes es competéncia de fas Oficinas. nacionales o regicnalés de patentes (en Chile, INAPI)
durante lo que se denomina la "Fase nacional”. Sibien este tratado es muy Gtil para los solicitantes ¥
Chiie'tiene un ro activo respecto-al misrvio, ya que INAPI es Administracion Encargada de fa Bésqueda
Intemacional (ISA}) y Administracién Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA),
actuaimente los solicitantes chilencs de patentes o lo usan tanto como deberian, pues estiman due
los costos asdciados son muy altos y fihdlmente optan por presentsr solicitudes individuales, .sin
beneficiarse de las facilidades del sisterna PCT.

5 toidern.
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Actualmente el'sclicitante {en el sistema PCT) debe pagar tres tasas. La tasa da transmision;se paga
en beneficio.de la Offcina Receptora {en adelante, también OR), cuya finalidad es compensar a esa
Oficina por lalabor que debe reaiizar en relacién con fa solicitud intarnacional. Ademas, se-debe pagar
2 tasa'de presentacion internaclonal que va en berieficio de la BMPI; cuyo objete es cubrir los gastos
que implica la laber que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del PCT. Por dltimo, se
debe pagar la tasa de busqueda que va en beneficio de la Administracién encargada dela Bilsgueda
Internacional. Esta tiene por gbjeto, compensar a esa Administracion, que es la que fifa la tasa, por la
labor que debe realizar en relacidn con &l establecimiento del informe de bisqueda internacianal
(Regla 16, PCT). Luego, los principales usuarfos del sistema PCT son las grandes empresas,
instituciones de investigacién y universidades. Sin embargo, también es utilizado por medianas y
peguefias empresas ¢ inclusive porinventores particulares, los que se ven restringidosa pagar estos
costos.

. Solucién

A fin de promover el uso del sistema PCT por parte de los solicitantes naciohales, se propone
establecer una rebaja para las solicitudes respecto de las cuales INAFI ya hubiere.emitido un informe
y opinién escrita actuando como ISA . IPEA, 'y que luégo ingresen a fase nacional contestando dicho
informe, de modo gue el examen pericial sea més ripido'y econdmicoTespecto al vigente, Esta opeidn
serd aplicable en'la medida que la solicitud no haya sidd sometida a medificaciones de tal naturaleza,
que-cbligarian a'tenerqueTealizar-in nueve examen de fehdo y emitir un nuevo informe.

‘Alternativas
Manténer sistema actiial, sin modificaciones.
Beneficios

Lograr un uso més. eficiente def sistema PCT del que Chile-es parte, ya gue se podrian abaratar los
costos del registro de una patente paralos solicitantes. {disminuciori-de urio de los costos asociados),
logrande asl quie los Usuarios puedan utilizar eficientemente este sistema.

Costos

Esta medida no impacta en las-tasas ;percibidas por INAPI come oficina receptora ni designada
conforme al PCT, ni ningdn otre gasto fiscal. Quienes recibirdn menos ingresos serén los peritos
encargados de elaborar el examen a |z solicitud en Chile. Enparticular, i medida consiste en una
rebaja en él arancel pericial que se paga al perito externo por.analizar la solicitud PCT gueingresa
fase nacional, luego de haber “aprobado” la fase internacional usando a INAPI comio ISA/IPEA {efl
solicitante es guien debe pagar el valor correspondiente a los honorarios del perito y acreditar su
pago en INAPI, art 8° Ley N* 19.039),
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Posibilidad de otorgar fecha de prasentaciéh a una solicitug de patente sin exigir el pago de tasas

Problema

Ld legislacién vigente ho pefmite otorgar fécha de presentacion a una solicitid de-patente,'si es que’
nase ha efectuado previamente el pago de la tasa correspondiente. Esta fecha determina la prioridad
de la solicitud, fecha contra la cual se contrastara el estado del arte. previo, para los efectos de
determinar la novedad de ia invencidn. Ademas, ésta fecha determing el momente: a-partir del cual
'se-contard el plazo de 20 afies de fa vigencia de fa patente.

Solucién

Para acercarnos al estandar internacionai impuesto por tratados internacionales; como el Tratado
sobre el Derecho-dePatentes (PLT) al cual Chile aspira hacerse parte, y legislaciones extranjefas, que
son mas flexibles respecto e beneficio del solicitante, se proponea reforma al articulo 13° de la Jey,
el cual considera gue. "el Instituto podrd-otorgar fecha de presentocicn o una soficitud aun cuando no
se haya acreditado el pdgo previsto, pero ro se le daré mds-trémite @ lo solicitud hastd que.éste no se
ocredite." Esta |gica ya se aplica en |as solicitudes recibidas a través del PCT.

Alternativas
L3 opeidn de no. realizar ninglin cambio vulnera la norma def PLT.

Por otro lado, una alternativa corisiste en solicitar al usuario el pago de un porcentaje.de la tasa total
al momente de la presentacion de su solicitud, debiendo posteriormente pagar |a totafidad faltante
(lo que no se condice ton o establecido en PLT).

Beneficios

Permite alcanzar el estédndar irternacional del PLT, del que Chile aspira a ser parte. Libera al usuario
de una carga (pago de la tasa total al.momento de fa presentacidn), dandele mayor relevancia al
otorgamiento de [a fecha de presentacidn-a la solicitud v flaxibilizando la oportunidad de pago: As,
la creacién de una invencidn y su debido registro no esta definido por el pago de una tasa, sino. més
blen, por la creacidn e iInnovacidn misma, Lo antérior entonees, incentiva la inversién en mngvacion,
estudios e investigacidn. para |z creacién de-paténtes.

Costos
Sin costos; va gue as solicitudes de patentess que régistra INAPI son realizadas de forma electrénica

y el pago de |a tasa serealizara de todas-maneras, con posterioridad a la presentacién de solicitud,
pero dentro del plazo que sefiala 'esta propuesta:



[image: image14.jpg]INFORME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTQ DE LEY CORTAINAPL

Cobro de tasas por desarchivo.y por exceso de hojas en Jas solicitudes de patentes
Problema

Es comin gue las distintas oficinas de paténtes del mundo establezcan derethos o tasas por las
distintas gestiones que debar realizar en el procedimiento de revisidn y otorgamiento de una
patente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud dernande. Es asi -como muchas oficinas
establecen.un cargo adicional por el mayor niimero de hojas que contenga una solicitud de patente,
las.que, en algunos casosy 4reas de la técnica, pueden llegar a ser muy voluminosas. Del mismo
mado; cuando una solicitud de patente ha sido-archivada porque se han vencide plazos sin que el
solicitante realice la.gestién que corresponda, existe la posibilidad de que se solicite el desarchivo de
la misma y se retome el pracedimiento de registro. Esta gestion también estd gravada en otros-paises,
perano en Chile: actualmente nuestra leglslacién solo contempla-tasas por el registro de una paténte
de invencidn v, por tanto, no incluye el pago de tasas por gestiones como las sefialadas
precedentemente,

Solucidn

Establecer estas cargas adicionales para el sdlicitante, las.giie serén a beneficio fiscal, como-todas las
tasas que establece la ley de propiedad industrial,

Alternativas

No cobrar por el desarihivo o exceso de paginas. Otra alternativa es imponer una tasa.considerando
el limite de la-cantidad de reivindicaciones sometidas a examen pot parte del INAPI.

Beneficios

Constituye un ingresa adicional para INAPI (de $266,81 millones de pesos por exceso de hojas y de
$88,17 millones.de pesos por concepto de-desarchive), a la vez que permite disuadir al usuario de
una excéesiva descripcion-de su patente o bien de una tramitacién prolongada de una patente que ha
sidoarchivada. Se logra ademnas una eficienciz en el uso.de los recursos de INAPL, ya que toda-solicitud
debe ser escrita de-manera concisa y precisa, o bién se desincentiva el desarchivo, evitando asf un
mayor trabajo por parte de INAPI en su examen o desarchivo, La disminucién de tiempo de
tramitacion también epera.en beneficio de los usuarios.

Costos,
Significa un costo pafa e usuario -cuya presentacién supers el nimiero miximo de hdjas por

presentacion, y para €l usuario que desea solicitar el desarchivo, conforme se dobra.en los demds
paises,

Oportunidad y forma de pago de las tasas establecidasen la ley
Problema

Actualmente los derechos o tasas a pagar por el registro de patentes de invencidn, modelos de
utilidad, dibujos y disefios industriales, v de. esquginas. de trazados de cireuitos integrados -
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establecidos por Iz ley de Propiedad Industrial respecta deilos procedimientos seguldos.ante INAP| y
qite guedan a beneficiofiscal- deben ser pagados por decenios o quinguenios, dependiendo del tipo
dederecha dé propiedad ndustrial que setraté: Esta modalidad de‘pago obligaa los titiulares a pagar
una tasa. par un periodo de tiempo largo (tince o diez.afios, segdn el caso), aun sabiendo gue no
existe una real opcidn o interés-por explotar el derecho durante la totalidad de este segundo
guinguenic o decenio.-A contiruacién, se puede cbservar un récuadro donde se especifica las tasas
y el proceso.para cada tipo de propiedad industrial. Como se puede ver, no presenta alternativas,
siende éste finalmente muy restrictive para.el pago de registros.

Tabla 1: Tasas.Ley N°19.039 de Propiedad Indkistrial
(En pesos chilenas'y UTM, actualizada coriforrie 2 Resolucion Exenta N°1, publicada en Diarle Ofictal el 06-01-18)

Concesign Cancesion Concesidy ‘Concesién

Derecho Presentacidn:  Publicacion®  Peritaje’ {ier [2da {1er (2do
. decenio) decenio) quingueniol  quinguéhio}
Patentesde | 4\ o $20000 3516000  2UTM  4UTM Noaplica  Noaplica
Invencién
Modelos de

Jtilidad 1UTM $20.000 $394,000 Noaplica No aplica 1UTM 2UTM

Disefios
industriales
Dibujos
industriales
Esquemas
trazadof
topografias
circuitos
integrados
Fuente: INARI

1U.T.M $20,000 $328.000  Noaplica Noaplica 1UTM

1UT.M $20.000 $328.000 Noaplica No aplica 1UTM

1UTM $20:000 $328.000° No aplica Mo aplica 10Ty 2UTM

Solucién

Para evitar lo anteriormente sefialado y-para alivianar la carga por concepto detasss, especialmente
en el sector de creadores de menores ingresos, se proporie que i page de los derechos
correspondientes al segundo quinguenio o decenio, segiin corresponda, pueda hacerse medidnte
cuoias anuales ‘e iguales, manteniendo el mismo nivel de las tasas actualss, asi como tambidn |a
opcién del pago de una sela vez, a sleccidn del titular del derechs. De esta forima, si el titular
considera que ya no existe la posibilidad de explotar comercialmente su derecho dentro del plazo de
vigencia que-le resta, sencillamente dejars de pagar la tasa que cofresponda a los afios siguientes, de
manera que el derecho caducard por falta de pago de la tasa correspondiente v caerd en dominio
publico. Esta practica es.comin en varies paises que establecen anualidades para &l mantenimiento
de los derachos, cuyo monto normalmerite crece afio ‘a afio a la fargo ‘de la vida del derecho
caricedido. De estz forma, tecnologlas que no.se usan no bloguean el ingreso de otras v al mismo
tiempo se enriquece el dominio publico:

SValores aproximados, dependiendo del nimisro de caractergs del extracto Gue se. ;Jublvca en'el Ciario Oficial. Tarifs fjada

por-el Diaria Oficial,
7 £l valor del Peritaje se-actualiza periddicamente por Resolucidn-del director Nacfonal de INAPIL
# JTM: Unidad Tributaria Mensual.
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Alternativas

Mantener el sisterna de pago vigente, establéciende la posibilidad de un page inmediato de la
totalidad del registro.

Beneficios

Otorga. mayor-libertad al usuario para pagar su registro, en distintas modafidades. A su vez, libera al
ustario de la carga de hacer pago de registros cuya explotacion econdmica es invidble para &,
pérmitiendo su explotacidn libre por parte deterceros que sf podrian estar interesados en hacerlo.
Lo-anterior, promueve &l buen uso-de los registros, incentivando la invencién y régistro de patentes
que verdaderamente van atenerun.usg efectivo, evitando el bloquec de inscripciones.

Costos

Conlleva un menor ingreso-para el Fisco por aquellos registros cuyo pago se abandona por razones
de falta' de explotacion .econdmica, el que se estima del orden de los $78,4 millonas de pesos
anuales®,

Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud
Problema

Las tasas que hoy corresponden a la tramitacion de selicitudes de anctacién de liceicias o cambios
detitularidad de un-registro ante INAPI, seipagan tina vez que'son aceptadas (yno en el momentode
U presentacidn). Esta circunstancia se-traduce en gue el costo asociado a la tramitacién de 1as
solicitudes de ‘2notacion gue finalmerite son rechazadas, no quedan sujetas a tasa alguna. Luege;
como se puede ver a continuacion, las anotaciones dé ficencias como las de transferentia total, han
varizdo en el tiemipo. Sin embargo, las solicitudes de anotacién rechazadas han aumentado a cifras
considerables, por lo que es necesaric que el trabajo realizado por INAPI én estos procesos ho'sea a
costa de la Institucion.

Tabla 2: Nimero de anotacionies de transferencias y licencias
{2013-31 Julio de 2018)

Afio de presentacidn Anotacién de transferencia total Anotacidn de Licencia
2013 5.466 283
2014 5.073 89
2015 8.637 78
2016 6.757 951
2017 6.455 89.
2018 3.512 810
Acumulado 2013-2018 36.146 2.320
Fuente: INAPI

? Este total corresponde-a una disminucisn de ingresos de $64,1 miliones.dé pesos por registro de patentes; $1,5 millonés
de pesos por registro de modelos de utiiidad y esquemas de trazada o topograffa de circuitos integrados; v $12,8 miflones
porregistro dedibujes y disefios industriales.

11
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Solucidn

La Iriscripcidn dé las transferencias de dominio, licencias de.uso; prendas.y cualquier-otro tipo de
gravamenes gue puedan afectar a Una patente de nvencion, medelo de uti]idad,_dibuje y disefio
industrial, marca comiercial ¢ esquemna detrazado.o topografia de circuitos integrado; estard afecto
al pago de un derecho equivalente a 1 UTM, cuyo pago se acreditaré al momento de efectuar la
respectiva soficitud. Los. actos.sefalados no serdn oponibles a terceros mientfas no se’proceda a su
inscripcion en INAPI,

Alternativas

Devolucién de uri porcentaje de la tasa en caso de rechazo de la.solicitud de anotacidn, evitando la
pérdida completa del pago en caso de no'ser aceptada la notificacién. Sin embargo, esta medida no
armoniza con el cambio hormativo sobre fa devolucion de tasas de solicitud de registros que no.son
aceptadas (ver siguiente medida). Luego, si las tasas de las solicitudes de registros qué son réchazadas
no se devuelven, las de solicitud de anotacion tampoco deberfan devolverse, ya que ambas son
gestionadas y usan recursos:de INAP| para su evaluacion,

Beneficios

Con esta medida; se busca que el examen de los registros sea a cargo del usuario, independiente-de
la ageptacién o rechazo de la solicitud. Lo anterior permite que INAPI cuente con los recursos para
poder evaluar y trabajar los registros desde su solicitud, -y no solo para los registros que sean
aceptados. En: especifico, estza medida significa un ‘mayor ingréso. fiscal, del orden de los $79,3
millones de peses anuales. Por consiguiente, se Incentiva una buena presentacién de registros de
anotaciones para evitar el rechazo por parte de INAPI, ya que no serd devuelta |a tasa.

Costos

Puede desincentivar la solicitud de-anotaciones debido al costo monetario para el usuario.

fmprocedencia de la devolucidn de las tasas pagadas a INAPI,
Probléma

La normativa vigente deja abierta la posibilidad de que aquellas solicitides de-derechos dé propiedad
Industrial gue no culminah en aprobacién o rechazo,-permitan a sus titulares reguerir la devolucidn
de las tasas pagadas po'r concepto de'su protesamiente. Lo anterior conlleva gue INAPI déba devolver
las tasas:pagadas respecto de solicitudes que, si biér no completaron su tramitacidn, efectivamente
fueron. procesadas, en algunos casos llegando a etapas avanzadas del. procedimiento. Esto implica
una carga excesiva para INAPI, quien siincufre en recursos para procesar estas solicitudes v, sin
eimbargo, debe hacer devolucidh de las. tasas recibidas cuando 1a ‘solicitud. no. es aprobada o
rechazada. Como se puede ver a continuacién, las solicitudes de marcas han crecido afio. a aiio, v
muchas.de ellas noterminan en registros, pero deben tramitarse de igual forma.
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Tabla 3: Total de solicitudes presentadas vs. registradas por afio'®
IMiilticlase, 201331 julio de 2018)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
33.492 31.864 31,863 33.642 33229 21382
70.425 26:280 76.673 25696 24.946 14.025

51% 82,5% 83,7%. 76,4% 751%

Selicitudes
Presentadas (1)
Registradas (7}

Porcentaje’ {1)/(2)
Fuente: INAPI

Una vez presentada la solicitud, se tarda aproximadamente 10 dias en que INAPI la revise. Si-la
solicitud es confofme, ésta serd publicada enel Diario Oficial, y si no tiene oposicién, se aprusba para
su registro™. Luego, este periodo de-trabajo de INAPI conlleva costos que san injustificadamente
sapeortados por la institicidn.

Solucién

Pard impedir esta préctica, se propone incorporar én la ley una narma que prohiba expresamente la
devolucién de las tasas pagadas por las solicitudes seguidas ante INAPI estableciendo la
improcedencia de ellas, quedando a beneficio fiscal.

Alternativas

Establecer una sancidn pecuniaria pard las presentacionas de registro que terminen por causas
propias del Usuario, gque sea compensada con la suma de las tarifas a devolver por parte de la
institucidn.

Paor otro lado, se puede. considerar, devolver un porceritaje de la tasa &n caso dé rechazo de la
solicitud cuando la causa es merainente técnica'y no por abandono del mismo solicitante. Asi, el
usuario puede volver a presentar una nueva solicitud con cambios, utilizande una parte de los
recursos de la primera solicitud y no teniendo que incurris en un nuevo costo monetario®,

Beneficios

La no dévolucidn detasas. constituye un ingreso adicional para-INAPI. Ademas, permite disusdir al
usuario de tramitaciones en que no-exista una voluntad real de proseguir con.su inscripeién y registro,
evitando el procesamiento de soficitudes con meros fines dilatorios. En su lugar, se da mayor
pricridad a las sclicitudes en que exista una intencidn real por parte del solicitante, prevaleciendo un
mejor.uso deJos recursos {capital humano'y tiempo) de ios trabajadares de INAPI, Asimismo, fomenta
que los registras sean presentados de buena formay completos por parte de los solicitantes,

Costos

No se observan posibles costos.

10 La diferencia de registros versus solicitudes corresponde a pronunciamientos. de rechazss, abandonos, desistinigritosy
solicitucdes tenidas por ho pesentadas (no'se efectic publicacion en el Diario oficial), Registros se refieren a marcas inscritas
por afto, pudiendo-corresponder a solicitudes presentadas en afios anfericres.

1 hitps:/fwww ruizsalazar.ci/blog/errores-comunes-gl-registrardas-inarcas/

28in embargo, se estima que la opcidn del proyecto ofrece de slgunamaneraincentivo para concluir eftramite, ar cuanto
el cesto'yd se encuentra ineurrido.
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10. Eliminacién de las marcas de establecimientc comercial e industrial

Problema

Nuestra Ieg‘islacién contempla actuaimente la posibilidad de registrar establecimientos comerciales
eihdustriales como marca comercial, Esta figura es poco utilizada y respende a una practica quenao
existe en otros paises. Ademds, la marca de establecimiento comercial se registra por drea geografica,
por lo-gue responde a una realidad econdmica donde las transacciones sé reslizan dentro de'un
ambito geogréfico limitado, siendo que actualmenite esta no es la realidad; gracias a la apertura de
los miercados. Las nuevas techologfas v el desarrollo de una completa infraestructura de transporte
hacen que la marca de establecimiento comercial resulte ohsoléts v excesivamerite onerosa’®,
Asimisimo, existe Una baja sostenida en la utilizacién de este tipo de marcas, tantc en su solicitud
€OMo ensu registro.

Tabla 4; Total de solicitudes presentadas vs. registradas por affo

(2013-31 de-julio-de 2018)

Tipo Solicitudes 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Marca de Preseritadas 658 623 605 567 ‘520 356
establecimiento Registradas 278 366 316 329 245 139
comercial Porcentaje®® | 42,2% §8,7% 52,2% 58% 47:4% 39% |
Marca de Presentadas 305 255 204 237 226 106
establecimiento Registradas 171 201 171 150 154 95
industrial Porcentaje | 56,1% 78,8% 83,8% 63,3% 68,1%  89,6%
Total . 449 567 487 479 399 234
L Registradas -
Variacidrr anual - 26% -14% -1,6% -17% -41%
Fuente: iNAPI
Il. Solucién

Hi..

Eliminar esta figlra, estableciendo la posibilidad de que las ya registradas sean renovadas como
marca de servicio, afin de respetar los derethos adquiridos dé I6s titulares de dichos registros.

Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

IV, Beneficics

Alinesrriento con estandares internacionales sobre el registro de marcas de estsblecimientos
comerciales e industriales. Por otrg ladg, al serincluidas come marcas de servicios, éstas abarcan a
tado el territoria nacional v asi se evita el pago por drea geografica v clases soficitadas, que es.el
proceso que tienen que realizar actualmente por ley. Asimismo, este misma shofro de retursos se

** httpi/fveww protectia.eu/marcas/diferencias-entre;marcas-y-marcas-de-sstablecimiento-en-chife/.

* La diferencia-de registras versus solicitudes corresponde a pronunclamientos de rechazos, abandorios, desfstimientos v
sclicitudes tenidas por no presentadas {ne se efectdo publicacion.en el Mario oficial). Registros se refieren a marcasinscritas
por afio, pudiendo corresponder a solicitudes presentadas en afios anteripres.

1>.Corresponde al porcentaje de reglstra raspecta peticioneas ingresadas por 2fto para.cada sub tipa de marca.
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observa en la renovacion ya que, se evita tener que rerovar en cada region este tipo de marca,
pudiendo hacerlo para todo el territorio nacional. De igual forma, la-elimihacidn de esta categorfa de
marcas deja con proteccion los nombres de establecimientos comerciales e industriales, pero rebaja
sustantivamente el costo de registro y renovacion.

Costos

Actualmente el registro y renovacién.de este tipe de marcas, estd sujeta a una tasa de 3 UTM por
clase y por regidn. De acuérde a estimaciones de INAPI, el Fisco dejaria de percibir con esta medida
alredador de $750 miillones de pesos-atafio.

Maodificacién de] plazo y procedimiento aplicable a la renovaciérni de las marcas comerciales
Froblema

Actualmente, el sistema de renovacién de una marca comercial establece que su pago puede
realizarse hasta seis meses despuésde st véhcimiento, lo gue muchas veces no ocurfe, porque los
registros son abandonados per falta.de diche page, dilatando artificiaimente la vigencia del derecho.
Como se puede ver a continuacién, desde el 2016 han aumentads los casas en que se ahardona el
registfo de mareas, 10 que muchas veces puede suceder después de fos 6 meses de plazo que se
cuticeden para ef pago de latasa.

Tabla 5: Total renovaciones.de marcas comerciales y porcentaje de abandono
{2013-31 de julio.de 2018)

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Renovaciones abandonadas 3.071 2128 1.345 14180 1.169 785
Total rengvaciongs. salicitadas 15,489 16.330 15.692 16.914 15.680 12.039
Porcentaje de abandono ‘ 19,8% 13% 8,6% 7% 7.5% 6,5%
Fuente: INAP!

Grafico 2: Evolueidn de término de renovaciones-de marcas en el tiempo segtin causa
(2014- 31 de julle de 2018)
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Solucidn

Simplificar el procedimierito de renovacion, para que ésta sea solicitada y pagada simuitineamente,
permitiende que este trdmite se requiera con 6 meses.de anticipacion y hasta 6 meses después de
vencido el registro, téniendo unrecargo si se haca-durante esta segunda parte def plazo.
Alternativas

Contemplar unarebiaja en fatasa por renovar antes del vencimientoy ho asi una sancién [recargo) si
se realiza en la-segunda etapa. No se.optd por ests alternativa, ya que ios tratados internacionales
privilegian el mayor plazo para renovar gue una menor tasa:

Beneficios

Esta modificaciéh permitid a INAPI tener una recaudacién exitosa de las tasas asociadas a
rencvaciones. de-marcas, de alrédedor de S603,8 millones de pesos. Adicionalmente, se evita la

‘existencia de'marcas sin uso y qué pueden entorpécer la inscripcién de nuevas marcas, creando

barreras a la entrada que disminuyen fa competencia. A su vez, permite sancionar cor un recargo

‘aqueliassolicitudes preseritadas una vez vencido él plazo, incentivando asi el registro anticipade,

comp ocurre-actuzimente,
Costos

No altera los costos para INAPI ni los usuarlos con respectoa la situacidn actual,

Reconocimiento de nuevos tipos de signos registrables como marcas comerclales
Problema

Actualmente nuestra legislacidn permite registrar como- miarca comercial unicamente a agquellos
signos susceptibles de representacidn gréfica, a saber, marcas denominativas (palakiras), marcas
figurativas {disefios o logotipos), marcas mixtas (dalabra mas disefio} y marcas sonoras {pentagrama
musfcal). Este concepto excluye a las llamadas “marcas no tradicionales™, que en la practica comercial
de hoy sf cumplen’ Una funcidn marcaria y, por latanto, son.dignos de proteccidén como tales, como
ocurre enotros pafses. A su.vez,-como menciona fa OMPI “En nsestra modernd sociedad de constimo
las caracteristicas técnicas de los productos y servicios son cada ver mds parecidas, por fo que el
consumidor-tiende. a atender g otros factores al tomiar ld decisién de compra. Las marcas ge
confieren al producto ¢ servicio una cualidod emiocional tenen un notable poder de seduccidn. Parg
lograr que los consumidores potencioles se habitten a lg idea de gue-una determinada marca estd
representada porun color, una forma, un sobido, ina imagen animada, o incfuso uh.sgbor o un ofor,
se requiere una impoftante inversidh en mercadotecnia y comunicacion™®, Luege, algunos ejemplos
de marcas no tradicionales, que pueden ser signos distintivos de identificacidn y singularizacion de
un producto. o servicio, sonlos disefios tridimensionales — por ejemplo, la forma del producto o.su
embalaje —, el color perse, las imdgenes animadas, o determinados sanidos u olares.

1‘7'httg:'//www.wipo,int{wigo magazine/es/2009/01/article 0002,html.
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Solucidn

Incorporar nuevos signos o elementos que puedan constituir una marca.comercial, corio io hacen
otros paises. De-esta forma se busca la posibilidad que, por ejemplo, ias marcas tridimensionales u
hologramas puedan ser registradas, récogiendo as las necesidades de proteccion generadas porlas
practicas comerdiales actuales.

Alternativas
Mantener sistema actual, sin modificaciones:
Beneficios

Incorporar nuevos tipos ‘de marcas permitira a los usuarios inscribir y proteger stis derechos da
propiedad industrial sobre marcas que amerigrmente no contaban con este reconecimients y
proteccién. Esto impulsa la innovacién e inversidn en estos huevos registros, ya que, permite la
diferenciacion a.través.de riuevas formas de sensibilizacién cen el consumidor. Aderds, genera un
mayor ingreso para INAP! por nuevas categorias de marcas y que crecerd en un futuro por nuevas
invenciongs'y creaciones mds. novedosas. Por Ultimo, permite uri mayar alineamiento internacional,
ya que, &l Tratado de Singapur(al sual Chile planea adherir}, considera este tipo de-marcas, y en el
Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diséfios industriales e indicaciones geograﬂcas {s€T)
se establecié un conseriso multilateral entre los miembros. Luego, por estos nuevos registros se
esperarfa un mayor Ingreso fiscal de $8,27 millones de pesos anuales:

Costos

Estos nuevos tipos de registros podrian implicar la realizacion de capacitaciones al personal de INAPI
para-que puedan estudiar y. asi evaluar €ada registro eficientemente, que tienen ¢aracteristicas
diferentes a los actuales, pero estos costos pueden.ser financiados por la via de la cooperacién'y
asistencia de OMPI. Por ejemplo, pueden registrarse objétos tridimensionales y tipos olfativos. Asf es
necesario tener en consideracién fa forma en que pueden ser distinguidas v representadas
gréficamente al momento de solicitar su registro respectivo,

Mejoramiento de la regulacion de las.marcas colectivas vy de certificacién
Problema

Nuestra legislacién es poco clara eri |a regulacion de marcas colectivas'y de certificacion, pues dichas
categorfas seincorporaron en virtud de compromisos internacionales adquirides por.el pais, lo que
generd gue su inclusién en la legislacion interna nofuera del todoprolija. La actual normativa asimila
las marcas colectivas a una comuriidad y subsume las de eertificacion come un tipe de colectivas,
siendo estas categorizaciones incorrectas. De esta formia, una marca comiin y corfiente puede tener
mijltiples-propietarios y ‘puede ser una comunidad. Lo que diferencia a |as marcas colectivas y de
certificacion son otros elementos, como quiénes pueden -pedirfas, cuiles son sus objetives, si
implican o ne restricciones a ciertos.dctds. Por ejemplo, efi lasmarcas de certificacion su titular tiere
un rol de garante y, por tanto, no la utiliza, sine que permite que terceros la usen, fiscalizando su
buen uso. Asimismo, se puede observar en la siguiente tabla |2 importancia de estag marcas e el

17



[image: image23.jpg]14

(NFORME CE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPI

ditimo tiemps-{2017 sé registran 17, miéntras que en el aflo 2016 se registraron 3J, por lo que es
necesaria Una regulacion clara y.acorde a estandares internacionales para poder seguir fomentando
si uso.

Tabia 6: Registro de miarcas de certificacion v colectivas de productos y.servicios
(2013- 31 dejulio de 2018)
2013 2014 2015 2016 2047 2018
- 2 6 1 11 -
6 5
1 5 8 3 17 5

Registro
Marca de certificacion de productes y servicios
Marca colectiva:de productos y.servicios

Fiente: (NAPI

Solucidr

Modificar i3 ley, complefientarido la regulacidri acorde a estandares internacionales para poder
contar asf con una normativa clara a la hora de registrar marcas colectivas ¢ de certificacian.

Alterrigtivas
Mantenér sistema actyal, sin modjficaciones.
Bernieficios

Mayor alineamiento ihternacional, que- permite. un mejor trabajo por partes de las agencias de
propiedad industrial ya que estandariza los términos. Al mismo tiempo; permite tener mayor claridad
para los usuarios de qué tipo de marca quiere registrar y cudl se adecua mejor a su.creacion,
incentivando asi a la creacién de marcas de este tipo sobre todo en sactores donde comercializar un
solo producte o campafias de marketing no san eficientes si se consideran individualmente, pero si
st se realiza para un conjunto de productos, Es decir, se fomenta Ia asociatividad en este tipo de
registros para poder obtenér un' mayer beneficio dé Ias créacianes. Ademas, facilita otros programas
que realiza INAPI, por ejemplo, el programa “Sello de origen” donde uno de 5us eletnentds son marcas

colectivas o de.certificacion. Ademads, logra evitar probiémias. posteriores para los usuarios al tener
registros incompatibles Internacionalmente.

Costos

No se advierten posikles costos.

Exclusiones a los derechos marcarios: seuddnimos y:genéricos

Problema

Actualmente, es posible que uri titular de marca registrada impida a un tercerc el uso-de sy nombre,
seuddnime:c nombre de'su anteceser en &l curso de operaciones comerciales, aun cuando no-exista

riesgo’ dé cenfusion que afecte sus derechos de identidad. Del mismoe modo, actualmente no es
posible declarar la caducidad de una marca. en el caso qua haya perdide su cardcter distintivo y se
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haya transformado en la denomindcién genérica de un.producto o servicio; contraviniéndose uno de
os requisitos principales de las marcas comerciales, gue es el de su distintividad.

Solucién

Luego, para sclucionar el problema descrito, se propone modificar el articulo 19 bis A de la ley, de
moda de dar.cabida a estas exclusiones de mar¢as. Asi, se busca sefialar que'los derechos conferidos
a los titulares de marcas registradas no impedirdn de modo alguno €l ejercicio del derecho de
cualquier persena a usar, en €l curso de operaciones comerciales,su hombre o seuddnimo o el
nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use-de manera
que induzca a error o confusidr al publieo consumidor. Iguaimente, los titulares de marcas

registradas que incorporen térrviinos geograficos o indicaciones relativas al género, naturaleza,

origen, (entre otros) no podra impedir la-utilizacion de dichos-términos ¢ indicaciones cuanda.se
utilicen precisarmente. para identificar o informar el origen geogrifico, género, nafuraleza, {entre
otros), excepto cuando induzca a-error o:confusidn al publice consumidor o diluyz 1a fuerza distintiva
o valor comercial'o publicitario dé la marca registrada.

Alternativas

Una posible alternativa, es que sdlo se realicen exenciones en &l caso de seuddnimos o nombres de
antecesor, pero no asi genéricos cotmno son las indicaciones geogréficas 6 dendminaciones de arigen.
Sin embargo, esta alternativa puede traer problemas, ya que, ho.se estarfan considerando a todas las
excepciones por igual con un argumento técrico.que o defienda.

Beneficios

Ctorga mayor libertad para innovar en registros matcarios; yaque permite utilizar un misme nombre
o seuddnime para dos registros, sin llevar a una confysién del consumidor. Asimisma, para marcas
donde es relevante e origen o procedencla; permite poder describirlo sin pasar a llevar: una
denominacidn de origen o indicaciches geograficas registradas. Esto es relevante para las empresas
y el rubro comercial, ya que, estas caracteristicas son cada vez més.valoradas.por las consumidores
en el proceso de.adquisicién de un producto. Luego, s&.incentiva solicitar una mayor cantidad de
registros, aumentando los ingreses de INAPIL.

Costos

No se-advierten-costos asociados a esta reforma.

Obligacién de uso efectivo de las marcas comerciales registradas: caducidad
Probleéma

Las-marcas comerciales son signos distintivos que permiten diferenciar en el comercio-fos productos
y servicjos de una empresa de los'de otra. La finalidad bésica, pero no'exclusiva,. &5 permitir gue los
consumidorésisepan el origen-empresarial de los bienes ¥ a servicios que-adquieren v asilo distingan
e identifiguen en el comercio. Para que ello ocurra, la-norma general es que las marcas se utilicen

-efectivamente en el comercio, peroconforme a la legislacién vigante, en-Chile no existe |a obllgacisn
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de uso de fa marca comercial. Luego, la proteccion marcaria no es un fin en sl mismo. Los
fundamenitos de la preteccidn de las marcas son proporcionar informacién a los consumidores.con
el fin de protegerios de confusién y engafio, reduclr los costos de transaccidn de los consumidores'e
incentivar la produecién de bienés y la prestacion de servicios de calidad. Entonces, lo anteriorimplica
que debe evitarse que un dereche de propiedad intelectual se proteja indefinidamente sin tener un
correlato-efectivoen el mercada,

A nivel internacional, précticamente todos los paises incorporan el reguisito de Uso para mantener la
vigencia de los registros de marcas comerciales. OMP! realizé en 2005 un-estudio en &l que resumid
las respuestas al cuestionario sobre ef derecho de marcas vy las practicas relativas a las marcas. En
este recuento, las legislaciones de 61 paises, contenian esta obligacién (Estade Uhidos, fa Unidn
Europea, Australia, Argentina, Pert, Colombia, Eclador, Brasil, Japdn, Singapur, Nueva Zelandia,
Sudifrica, lsrael, entre otros) y tan sélo 10 no lo hacian, entre los cuales se contaba nuestro-pais®’.
Este requisito de uso, es-una medida gue busca impedir 2| blogueo del sistéma de proteccidn
rnarcaria debido a la.saturacién registral por meros derechos formales. Para ello, se impene al titular
registral la carga de hacer-uso efectivo.de su signo en el mercado, a firde resguardar e orden piblice
econdmicoy el correcto.uso de la propiedad irdustrial.

Solucidn

Se propone incorporar, dé manera paulating, la obligacién de’ uso de la marca comercial como
condicidn para su .mantencidn o renavacion, conforme a la préctica en el resto del mundo,
considerando un perfodo de transicién parala implementation de la medida'y la‘situacion de marcas
vya registradas, que constituyen up derecho de propledad.

Alternativas
Mantener sistema actual, sih maodificaciones.
Beneficios

Incentiva el uso efectivo de’la marca e impide que se bloguee |a inscripcin {problema compatitivo)
y asi fomenta la llegada de nuevas marcas. En. ese sentido, ufi sisterna de propiedad industrial
eficiente. debe contar conuna legislacién que se refacione con los fines por los cuales: otgrga
proteccidn. Si una marca no tiene uso efectivo, entonces no hay fundamentos ‘para protegerla. Mds
aiin, por su falta de uso sé puede estar entorpeciéndo otros valores del mercado, como, |z fibre
competencia (por.ejemplo, registrar una marca existente internacionalmente para evitar la entrada
de su creadoren una nueva drea geogréfica para asi evitar la competencia en el.rubro). Luego, se
busca incentivar el buen uso de un- registro para asf obtener beneficios cancretos de las creaciones
tanto para consumidores (productos innovadores) como para el creador {Identifica su creacion y la
protege). Al mismo tieripo, permite ‘estar alineado con los pares internacionales ya que varios. de
elles consideran la.caducidad-marcaria. por no uso,

# Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, OMPI, "RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL
DERECHO DE MARCAS'Y LAS PRACTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS {SCT/13/6)", documento SCT/14/5, pp. 140 v 141,

dispanible en Hitg//www wipa.int/edocs/mdots/sct/esfsct Td/sct 14 5 pdf.
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V. Costos

Nose prevé que esta metlida pueda significar un costo para INAPI, pero eventualmente podria
disminuir el nimerc de solicitudes y renovaciones de marcas que en. definitiva no se utilizan. Lo
anterjorconllevarfa una disminucidh deingreso fiscal, queno es pesible deteriminar previamente, ya
que no se cuénta-con registios histdricos que puedan avalar ese célculo.

16. Delito de falsificacidn marcaria
1. Problema

En la lagislacidih nacional vigente no se tipifica un delito de falsificacion marcaria, a diferencia de lo
que ocurre a nivel internacional, donde se reconoce e mayor reproche asociado a una falsificacion
respecto de una simple infraccion. Internacionalmente, Mercosur (8/95) explicita medidas efectivas
que repriman la faisificacion y los ADPIC {Acuerdo sobre aspectos de derecho de propledad
intelectual relaciorades ton el comercic) también considera penas.de.prisidn y multascoherentas.
Ademds; todos los pafses de la UE, EFTA, Estados Unidas, Singapur, Australia e Israel, entre otros;
contemplan sanciones criminales para la falsificacidn de marcas.

El Tratado de libre comercio Chile-EEUU contempla de forma explicita la obligacidn de establecer
sanciones criminales, al menos para el caso de falsificacién de marcas: A modo de ejemplo, en Chile,
al hacer uso de marcas que sean iguales o semefantes a otras ya inscritas-tiene-una multa gue va
desde 25 hasta 1.000 UTM, igual multz gue tiena el uso de envases o enibialajes que lleven una marca
registrada, sin tenér derecho a usarla y'sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el
embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionades con los gue protege
la marea. Luego, no existe diferenciacion por los.delitos marcarios. Asimismo, se puede observar en
el gréfico siguiente, que las suspepsiones de marcas disminuyeron después del afio 2010 pero
volvieron a incrementarse después dal 2014,

Gréfico 3: Suspensicnes de despacho; cantidad de.resoluciones
[2009-2016)%

1045

473
383 365

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente:iINAPI

8 hetp://wwwelojodieital.com/contenido/16468-ta-argentina:versus-fa-falsificaci-r-marcaria,
12 mayor cantidad de suspensiones e el afio 2010 respecto.de los démas afios se explica por la cantidad de suspensiones
efectuadas en la Adusna Metropolitana en ef 4rea postal y Courier eh envios pequeiios.
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Han habido avances-en el pais en este tema, como la.creacién en 2007 de la Brigada contra Delitos:
de Propiedad intelectual de |a Policia de Investigaciones de Chile gue ha resultado muy relevante
para brindar proteccion a los creéadores e inngvadores, afectados por la falsificacion y pirateria, la
iniciativa “Piatege tu idea, protege tu creacidn”, lanzada &l afic 2010, v el Observatarie del Comertio
llicito lanzado per la Camara Nacional de Comercio, pero aln existen elemeritos por mejorar®™; Por
lo tantw, es necesario un tambio riormativo que se apliqué a la faisificacion marcaria.

Solucign

Tipificar-este delito y establecer sus sanciones, que incluyen la reclusion menor en grado medio a
maximo y penas de multas.

Alternativas

Mantener sistéma actual, sifi rnadificacionas, con io cual Chile-estaria incumipliends un compromiso
internacional.

Beneficios

tmipedir el cracimiento del mercado ilegal, desincentivar la piraterfa.y comercializacién ilegal én
materia de P.l., y fortalecer la capacidad sancionatoria ante infracciones relacionadas con las marcas.
Asimismo, fortalece la proteccidn ‘de marcas registradas, evitando falsificaciones, que producen
finalmente una confysidn_en los consumideres afectando el valor de un preducto como sy sello
distintivo. Al misfo tlempo permite tener un mayor reccnocimientd internacional scbre la
protection de registros marcarios incentivando el registro.en nuestro pals.

Costos
No hay costos menetarios asociados a esta medida. Si bien, fa carga de trabajo paraios fribunales de

Justicia podria aumentar;- ésta serfa insignificante y no requeriria dé contratacién de personal
adicional, ya que se estima un bajo nimero de casos de falsificacién al afio, si los hubiera.

Indemnizaciones preestablecidas en caso de infraccion marcaria

Problerma

No existe en materia de propiedad industrial una norma. que adecie nuestra legislacidn a los
compromisos adquiridos en esta materia en virtud del acuerdo de libre' comercio con los Estados
Unidos, que exiga la procedencia de indémnizaciones preestablecidas respecto. de infracciones de
derecho de autor (cuya normativa ya las contempla)y marcarias.

Solucion

Indemnizar por daflos y perjuicios segtin la-gravedad de la infraccidn, con una suma compensatoria
no mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infraccidn.

0 hitpe:/fwiww indpl.cl/docs/default-source/defédult-docurrent-library/articles-9126 recurso 2.pdf?sfvrsn=8db71c68 @
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Alternativas

Mantener sistema actual, sin'modificaciones, con o cual Chite seguiria incumpliendo un compromiso
internacional.

Beneficios

Se da cumplimiento asi @ uno de los compromisos sefialados en el TLC ton Estados Unidos. También
permite que se vele por el derecho que tienen los duefios sobre sus registros.

Costos

Sin tostos.

Restauracién del-derechio de pricridad en materia de patentes
Problema

Actualmente nuestra legislacién presenta una diferencia sustantiva entre el trato a un solicitante de
patente en virtud del Convetiio de Parfs v uno 1 virtud del Tratado de Cooperacién en:materia de
Patentes (PCT), pues éste (ltimo. cuenta con un plazo de 12 meses para reivindicar su fecha de
prioridad, en el caso de no habérlo hecho al momento de la presentacion de |a solicitud, mientras el
primere no tiene esa posibilidad, lo que Implica una discriminacion entre ambos tipos de solicitantes.

Solucién

La' GMPI ha establecide mecanismos para subsanar este problema mediante la creacidn de una
plataforma denominada Servicic de Acceso Digital™, en la cual se puede ericontrar esta informacion.
Como antecadente, los solicitantes se vefan obligados a pedir a-una oficina la extensidn de una copia
en papel certificada de los documentos'y; seguidamenite, presentaban dithas copias a otras oficinas.
En virtud del sistema DAS dé la OMPI, los solicitantes-pueden solicitar a la primera oficina. (conacidz
come la Oficina depositante u Oficina. de primera presentacién) gue ponga a disposicion 16s
documentos deprioridad en el sistema, y luego solicitar a las otras oficinas [¢enotidas como Oficinas
con derecho de acceso uCficinas de segunda presentacion) que recuperen esos documentos por
conducto: del DAS: El intercamblo de los- documentos entre las oficings se realiza por medios
electrénicos™: Esta-propuesta, propone establecer la base legal para el uso ge esta plataformapara
retonocimiento de certificaciones internacionales.

Alternativas

Mantener sistefna-actual, sin modificaciones.

*% El Satvicio de Acceso Digital {DAS) de la OMPlesun sistema electrénico que permite ef jntercambio seguro de documentos
de prioridad y-otros dosurmentos similares entre las oficlnas. de propledad rtelettual (PI} participantes. £l sistema perrite
alos solicitantes y a las:oficinas cumplir el regquisito previsto en el Convenigde Parls respectoa la certificacién en in entarno.
electrénico.

22 htthy://wwine wipo.int/dag/es/.
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Beneficios

Permite alinear los. fequerimientos eritre dos procesos de registros de patentes, logrando asi las
mismas condiciones para todos los usuarios, beneficidndose de una herramienta que provee OMPI,
sin costo para €l usuario ni la-Oficina.

Costos

Sin costos:

Patente provisional
Problema

Actualmente, o se contempla’la posibilidad de garantizar el derachia-de un inventor que -antes de
perfeccionar un Aueva aparato o procedimiento- desee obtener una paterite provisiona) que le
permita “reservar” su derecho a solicitar formalmente una patente por el término de un afo: El
restablecimiento de éste tipo de paténtes ha side requerido furidamentalimente poruniversidades y
gxisteen otres paises del mundo (como EE.UU., Portugal v posible incorporacion de Francia a través
de ley PACTE®). Unc de los mayores problemas es que existen proyectos inmadures donde ios
inventores atin no tieren toda la informacién necesaria para hacer una solicitud formal de patente
pero tienen la necesidad de preservar con urgencia su contenido.?

Solucion

Establecer la patente. provisional ‘por un periodo maximo de 12 meses, como mécsnismo para
garantizar el derecho-de patente del inventor previo al perfeccionamiento del invento.

Alternativas
Mantener sisterma-actual, sin modificaciones.
Beneficios

incentiva el trabajo v los estudios que realizan entidades tales como las universidades y centros de
investigacién al extender |a proteccion de sus derechos de patentes aun anites def perfeccionamiento
mismo-de la invencidn, ya que, nacesitan tener-un nivel de proteccidn pot la‘naturaléza misma-de la
innavacidn que realizan. Ademas, como se puede ver en el caso de Estados Unidoes, una patente
provisoria puede aportar a ventaja de poder afirar la invericidn, mediarite por ejempld ensayos can
prototipos, que permitan vislurbrar un adectado juego de reivindicaciones final y parmite valorar Ia
posible rentahilidad comercial de la invencién, ¢ buscar alianzas en su explotacidn, . preservando. la
novedad de la misma; requlsito imprescindible para su concesidn®

% Leyfrancesa Plan d'action pour-la ¢roissance et la transformation des enterprises. Mds informacidn en
fekps:/ fwww.pacte-entreprises.gouy. frf

X httpe//www.protectia.eu/patentes/solicitud de-patente-provisional-en-estados-unides/,

25 fhidem.
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Costos

Esta medida no contempla costos, con excepcién del costo-propio de toda solicitud de patente:.

Excepciones a los dérechos de patente
Problema

Nuestra ley vigente ha sido el resultado de-varias reformas mediante las cuales se han incorporado
nuevos. derechos y mejores estdndares de proteceidn. Sirt embargs, la practica y las experiencias
comparadas demuestran la necesidad de contar con limitaciones y-excepciones a los derechos de
propiedad.industrial gue permitan balancear log intereses de proteccién y fomento a la innovacion,
con ofros igualmente relevantes para el desarrolle dél pais e intereses-de la sociedad, como;, por
ejemplo, el acceso a medicamentos®,

Asi, nuestraley-no cuenta con normas relevantes que sf son adoptadas internacionalmente, camo lo
son aquellas normas relativas a las ‘excepciones para fines de investigacion o para usps no
comerciales. Actualmente se restringe fa libertad del médico para prescribir medicamentos de
manera individual, para que sean preparados en uha farmacia ‘con independencia del derecho de
patente. De estd manera, los guimicos farmacéuticos no cuentan tampoco cen la libertad para
efaborarmedicamentas individuales prescritos pdr un médico-sif la amenaza de infringir una patente
que ampare, por ejemplo, a dosificacion especifica requerida por un paciente en particular.

Luegd, unestudio publicado.por Conicyt hace referencia a lo anterior relacionando la propiedad
intelectyal con el dominio.publico y el equilibric de interés: Este indica que “todo avance techoldgico,
cientifico y-cultural ho €s un heécho aiskido, sino que debe mirarse dentra del contexto complejo propio
de fada credcidn inserta en uno-o mds sectores def conscimiento de fa hurmanidod. Ells s tradtice e
que toda obra intelectual-creativa o-clentifica es generoda, aprovechands los esfuerzos colectivos
desarrollados por muches creadares o Investigadores anteriores. Impedir o restringir ¢l acteso libre 1%
fluido a fos conocimientos preexistentes o través de un exceso dé propiedad intelectual, implica tener
que pagar porello, fo cual incrementard los costos de los futuros proyectos de | + D. Por consiguiente,
el definir niveles de proteccién de ios derechos intelectudles muy-elévodos o muy bajos; pone de igual
fermo en riesgo éf desurrollo de innovaciones en el futiird. £5 por elio que sé hace indlspensable fijar
un culdadoso equilibra de fa funcion individual y social de la propiedad intelectugl'?.

Solucidn

Limitar fos derechos conferidos a través de limitdciones incorporadas en otras legislacionas del
mundo. Por efemplo, se contempla gue Ios dérechos de patentes no se. extenderdn-a los actos
realizados privadamente y sin motivos comerciales, a actos realizados por miotivos experimertales
relativos al objeto-de la invencidn patentada, a la preparacion de medicamentos bajo. prescripeion
médica para.casos individuales, entre otros.

5|3 mencion del caso.de medicamentos, hace referencia a preparaciones farmacéuticas realjzadas por farmacéuticos,
mas qué de medicamentos de primera.finga. )
B heeps://ieinlo. donfevt.cl/scieln phpPsoriptesel arttext@pid=50718-2437 2009000200006
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Alterriativas
Mantener sistema actual, sin modificaciones.
Beneficios

Alineamiento cén estdndares internacionales sobre el registro de patentes, Promueve, la
investigacion-e innovacidén de nueves bienes y- servicios, que na tengan come fin la comercializacién,
sino mds bien lgs mejoras tecnoldgicas y asl ia tréacidn de nuévas-ideas y conocimientos que se
pueden aprovechar en el futuro por otras persenas. De gsta forma, poner excepciones ayuda:en e
largo plazo a nuevas creaciones e innovaciones én materfas de interés‘social.

Costos

Sin costos.

Accidn de usurpacion de patente
Problema

Conforme a-la legislacién actual, si una patente de invencién es registrade por quien ng tenfa derecho
a hacerlo, su legitimo tituldr ho tiene otra opcién mas que salicitar la declaracién de nulidad del
registro. De este modo, el legitimo titular de la invencidn que se vio privado de su registro, notiene
la posibilidad de recuperar dicho activo, asistiéndole. Unicamente. la alternativa da. requerir -su
cancelacion, conforme 2 una causal de viulidad de patente establecida en Iz ley {“cuando quien haya
obtenido.la patente no es &f inventor ni su cesionaric”) que nada-tiehe que ver con los réguisitos. de
patentabilidad de la invencion,

- Solucian

Establecer la aecitn de usurpacién de patentesy entregar su resolucitn a los tribunales ordinarios de
justicia. Luego, su legitimo titular tendrd derecho a solicitar le- transferencia del registro 'y 1a
corréspondiente indemnizacién de perjuicios. Ademds, tendrd un plazo de prescripcidn de cinco
afios, contados desde la fecha del registro:

Alternativas

Ampliarlas causales para solicitar la cancelacidn del registro de una patente, o bien, ampliar la accién

de nulidad del registro a otras causales mas gue [a tnieamente contemplada en esta ley {"cuando
quien: haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario”}, lo que produce el efecto de
pérdida de la invencidn para todos,
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Beneficios

Permite otorgar mayor proteccion a los derechos-de los creadores, junto con otorgar una instancia
efectiva para oponerse al registro de una patente registrada fraudulentamente, donde efectivamente
pueda hacerse traspasc e la invencion.

Costos

No hay costos monetarios asociados a esta medida. Si bien; |a carga de trabajo para los tribuhales
ordinarios de justicia podria aumentar?, ésta seria insignificante v no requerirfa de contratacion de
personal adicional, ya que dichos juicios no ocurren frecuentemente. Como referencia, desde la
creacion de INAPL sdle ha habido un juicio.

- Lmite a la proteccién suplementaria

Probiema

Hoy lg patente dura 20 afios desde su solicitud. Actialmente INAP| demgra 3.6 afios promedio en
tramitar una solicitud, calculado en.base a los indices de enero a agosto de 2018. Normalmente se
estima que una patente debiera tener una duracién efectiva del orden de los 15 afios.

Algunas demoras en las que Theurre INAPI pueden no ser justificadas a juicio-del solicitante. Er ese
caso, el sclicitarte puede recufrir ante el Tribunal de Propiedad Industrial para que sé le otorgue a
su patente.una duracion.mayor gue los 15 afios contados desde la fecha de la solicitud, si es que.se
prueba la justificacidn de la démora de INAPI en el procedimiento de concesién. Hasta ahora, este
aumento del plazo no tiene fimites; a diferencia-de lo que ocurre en EE.UU. {desde donde proviens
la normaj.

Para dar cumplimiento a compromiisos internacionales; [a ley N° 19.039 de Propiedad Industrial
establece la posibilidad: de requerir un término de proteccién suplementaria de una patente de
invencion, extendiendo asi su plazo de vigericia més alld de los 20 afics contados desde su solicitud,
por las siguientes causalés: (a) existencia de demoras administrativas injustificadas en el
procedimiento de registio de la patente o en el procedimiento de registro sanitaric'de un producto
farmacéutice patentado y (b} el procedimiento de registro de |a patente haya demarado rrids de cirico
afios contados desde la fecha de presentacion de la respectiva solicitud © mas de tres afios.contados
desde el "requerimiento de examen” pericial.

Esta dltima férmula ha generado eonflictos de interpretacidn, ya que nuestra normativa no
contempla una fase formal de “requerimients de examen”, pero st se trata de una: expresion
contenida en &l tratado de libre-comercio celebrade entre: nuestro pals y Estados Unidos. Ademnds, [a
proteccion suplementaria de patentes ne std sujeta a ningtin limite de tiempo en nuestra legislacion
actual,.como s se hace en ofros paises que-contemnplan esta figura, incluso consagrada-en el-propio
derecho de propiedad industrial estadounidense, circunstancia que puede dar origen a fa duracién
excesiva de una patente. Por | tanto, hay incentivbs para demorar esta tramitacion.

8 £n particular, los tribunales deberdn reslizar un proceso de biisqueda de informacian y antecedentes cori tal de aceptar
o rechazar el traspaso del registro.
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Asimismo, la Fiscalia Nacional Econdmica (FNE), confirma o anterior erisu estudic "Estudio sobre el
sistema de proteccién suplementaria de patentes en Chile y sus efectos en materia de libre
competercia” donde indica gue particularmente- en materla de farmacos, pudo advertirse qué fa
realizacion. de un examen meramente formal al momento, de determinar el otorgamientod de
proteccion suplementaria sobre una patente ya concedida, sin-consideraciones de temporalidad,
procedimentales: o referidas -al fondo de cada una de estas soficitudes, tiene'la potencialidad de
generar extensiones-indebidas en los perfodos efectives de proteccion, entarpeciendo o impidiendo
la éntrada de corpetidores. Asi, lo anterior resulta contradictorio con la finalidad del sistema-.de
patentes de invencidn; cuyo objetive ltimo consiste en lograr.un adecuadoequilibrio.enitre &linterés
ptiblico {innovacién y divulgacion del invento)y el privade (proteccién del invento y retribucién asu
esfuarzo intelectual del inventor). Con todo, dado que este fendmeno impacta especialmente-en
materia de medicamentos, una sclucidn basadz en una norma interprétativa que aborde tedos les
elementos antes sefialados, puede significar importantes beneficios para el sistema de salud en su
conjunto®: (Ver dnexo 1 con efempio)

Solucidn

Para résolver &l problema que répresenta la' inexistencia de un tope miximo aplicable a esta
proteccion y asi evitar prérrogas excesivas, se propone establecer un limite de cinco afics como
méximo parg el plazo de otorgamienito de -proteceion suplemeritaria ¢ -adicional por causa de
demoras administrativas injustificadas, lo que es resuelto por i Tribunal de Propiedad Industrial. El
mismo estudio de la Fiscalia Nacional Econdmita en su momento recomendd.esta normativa:

“Haobienda expuesto el problema que ho generado el otorgamiento de protectiones suplementarias
sobre ciertas patentes de invencion, tramitadas v concedidas de acuerdo ai sistemg anterior a lg ley
N®19.996, la solucidn podria pasarpor una ley-que interprete ei sentido y alcance de los articulos 53
bis 1y 53 bis 2 defa Ley N°.20.160;, en orden g establecerque esta proteccion es solamente aplicable
peira patentes sometidas al régimen legal en vigor después:de la entrada en vigencia de lo Ley N°
19.996 de 2005, es decir, sujetas @ un pefiodo de proteccién de 20 ofios contado desde la fecha de
presentacion de fa soficitud respectiva™®.

Alternativas

Seglin el mismo &studio nombrade anteriormente realizade por la FNE, una alternativa podria ser
interpretar extensivamente el régimen de-nulidad de patentes de.invencion, aplicandolo también al
sistema de proteccion suplementaria, a partir de: |z causal del articulo 50 letra c); siempre que la
accidn sea'intentada por quien tenga intarés enello y no se encuentre:prescrita. Pero.esta opcidn no
parece viable, ya que la accidn de nulidad hoy centemplada-en la ley se dirige ' invalidar una patente
que fue cohcedida en contravencion a las normas de patentabilidad aplicables.y, por lo misme, no
resulta extensible & una patente gue, vélidemente concedida, fue objeto de una extensidn —
ilegitimarmente obtenida—en su plazo de vigencia efectiva.

2 http:/fwww.frie.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FNE-Froteccion-suplementaria,pdf

*° yer pagina 30, seccidn Recomendaciones.
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Beneficios

Desincentiva el mal uso.de patentes, y la extensién de su proteccion’sin una debida justificacién, lo
que impide el registro de otras nuevas patentes. Lo anterior logra fortalecer la competencia en-esta
dreayasl incentivar fainnovadGn einversion en diferéentes sectores relevantes para lasociedad coriio
es el caso de medicamentos. Por etro lado, con esta medidase cumpliria el acuerdo quesetiene con
EEUL sobre proteccion suplementaria: Asl, esta'medida logra evitar problemas.de arbitrariedad en la
concesién de una proteccidn supiementaria injustificada.

Costos

No se ven posibles costos para INAPI.

Restablecimiento de derechos
Problema

Nuestra-legislacién sdlo contempla la posibilidad de restablecimiento de derechos respecto de ias
solicitudes de patentes®, pere no respecto de las solicitudes de marcas. Internacionalmente, esta
figura sl opera en'materia marcaria. De hecho, &l Tratade de Singapur sobre Derecho de Marcas (STLT
pérsu sigla en ingiés), impone dicha obligacién a sus Estados miembros, tratado al cual se estd
proponiende adherir por parte.de Chile:

Solucién

Establecer |a posibilidad que los solicitantes de marcas puedan ver reestablecidos sus derechos bajo
circunstancias detérminadas.

Alternativas,

Mantener fa actual situacion diferenciada entre patentes y marcas. Al lgual que el tratado de
Singapur, poner excepciongs como: “en circunstancias excepcionales, no habrd de ponerse o
disposicidn ninguna medida de subsanacion {Regla 8.4)”. Esa situacidn se da, par ejemplo, cuando ya
se ha concedido una medida de subsanacidn.

Beneficios

En el contexto del Tratado de Singapur, cuya adhesidn estd siendo considerada en-un proyecto
aparte; es importante realizar este ajuste de modo de aplicar plenafmente éeste tratado. Adémds,

3 Como se- puede ver en la Ley N 20,569 que miodifica fa Ley N*13.039: “Articulo 137.- Las solicitudes de patentes da
invencion o de modelos de utilidad deberan prasentarse en Chile, enfase nacional, conforme al Tratado.de Cooperacidn én
Materia de Patentes, antes def vencimiento del-plazo de treinta meses contado tdesde ia fecha de prioridad.s! la solicitud
internacional no reivindica ninguna prioridad, se podra presentar ante-el Instituto hasta antes del vencimiento del plaze de
treinta meses contade desde la fecha de- presentacion internacional. Ericontrandese. vencido ef plazo dé treinta meses
establecido en el inciso anterior, ef solicitante podra pedir &l restablecimiento de derechos ante 2l Institute, La peticidn
debersrealizarse en conjunto.con i3 presentacion de la sollcitud, acreditando &l page de la tasa-respectiva; expresandd las
razones del incumplimiento del plazo, y:aportando.las pruebas.correspondientes”,
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permite equiparar la situacion-en esta materia entre patenites y marcas, .actualmente desigual sin
Justificacidn.técnilca. Esto es relevante para los registros marcarios ya que el incumplimiento puede
ocurrir; aungue se haya aplicado una debida diligencia o no haya sido intencional.

Costos

Sin costos:

Procedimiento de depdsita de dibujos v disefios industriales
Problema

El. registro de dibujos v disefios Industriales se encuentra actualmente sometido al misrmio
procedimianto de registro que las patentes de invencidn sierido. que la OMP! hiace hincapié en su
diferencia: “En principio; un derecho sobre un disefio industrial no protegelos caracteristicas técnicas
ofuncionales de un producto-ijue, sin embarge; podrian quedar protegidas pof ung potente”. Esta
engorrosa 'y compleja tramitacion fedunda en una subutilizacién dei sistema por parte de los
disefiadores nacionales que, dada la ‘naturaleza- dindmica de sus. creaciofies, feguieren
procedimientes mas dgiles vy expeditos, Como se puede ver-eh el siguiente grafico, el nimero de
solicitudes de dibujos y disefios industriates han bajado desde 2014, manteniéndose constante hasta
2017.

Gréfico 4: Solicitudes de dibujos/disefios industriales {1990-2018)
{Informacion actualizada &l 1/3/2018}
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Solucién

Con el ochjeto-de simplificar |a tramitacién de-esta categorfa de derechos, se propone incorporar la
posibilidad de que-el solicitante pueda sencillamente dapositar una salicitud de Un dibujo o disefio
industrial, sujetdndose sélo a examen format y postergando la realizacion del examen pericial hasta
que él mismo o.un tercero asi lo solicite: Paises. como Corea del Sury Espafia preséntan sistemas
simifares. Si bien es ciefto que esté mecanisma no le otorgarfa al solicitante un derecho de propiedad
industrial plepramente: oponible, el depdsito da fe de una fecha de presentacion y de la descripcidn
del dibujo o disefio:industrial que se desea proteger, lo que constard en un certificado emitido por la
autoridad competente {INAPI). El examen pericial puede ser solicitado en cualguier momento
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durante la vigencia del certificado de depésito, tanto por el solicitante o por un tercero, a costa de
quien lo pida, caso €n el cual proseguird la tramjtacidn general para el registro del dibujo ¢ disefio
industrial, a partir de la publicacion de la solicitud.

Alternativas
Mantener el procedimientoactual de registro, equivalente al de inventiones.
Beneficios

En primer lugar, se estima que esta fedida puede generar un mayor ingreso fiscal del orden de los
$5,8 millones de  peses anuales. Asimisma, conlleva una-considerable mejora para el usuario en la
tramitacion, gozando de plazos rhas abreviados y de |13 posibilidad de depositar un dibuje o disefio
industrial con Lin mera examen formal, postergando el examen pericial, lo que finalmente se traduce
en unincentivo.en lainnovacidn porei ahofro en costoes de la tramitacidn: Asimismd, puede fomentar
las: sclicitudes de. dibujos y disefios industriales de residentes que actualmente es muy-baja en
comparactén ‘al registro de no residentes, como se puede ver en el siguiente gréfico. Luego, al
simplificar el proceso de tramitacion vy asi aumentar el nimaro de registros, inas.creaciories pueden
ser protegidas y asi llegar a serun activo esencial para muchas ermpresas y Pymes {por gjemplo, |a
proteccion de [os disefios industiiales contribuye a la protéccion de marca de una empresa, la
proteccién proporciona derechos que puedan ser vendidos © autorizados a otra empresa, que a su
vez seruna fuente de ingresos para el ‘propietario de los derechos)®?,

Gréfieo 5: Solicitudes de dibujes/disefios industriales portipe de solicitante y pais de origen
{Acumulado 1990-2016)%
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Costos

Sin costos.

32 hitps://www.ruizsalszar.clfblog/como:patentar-disenos-y-dibujos:industrialas/.
32 hittps://www:tnapi:ci/estadisticas/disenos/experto.
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Extensidn del plazo-de'duracion de los dibujos y'diseﬁos-industriales
Problema

Actuzlmente los dibujos vy disefics industriales estan sujetos a un plazo de duracion de 10 afigs, no
renovables, a diferencia-de lo que ccurre en otras legislaciones, come la europes, la estadounidense
{14 afios.para las patentes de disefios] y algunos paises latincamericanos {p.ej. Argentina, Brasil y
México) e incluso-al Arreglo de La Haya relativo al Registro. internacional de Dibujos y Disefios,
industriales, gue cugnta ton 66 miembros y del cual Chile espera formar parte, donde €l plazo.de
vigencia puede alcanzar hasta los 25 afios.

Solucion

Extender.el plazo de.duracién de los dibujos y.disefios industriales a 15 afios.
Alternativas

Extender-el plazo de duracidn de dibujos v disefios industriales con renovacién.
Beneficios

Junto con egyiparar la duracion de estos derechos a los estandares internacionales a |os que Chile
aspira, permitea los usuarios gozar de una proteccidn mas prolengada sobre sus derechos, pudiendo
obtener beneficios futurds. por mas. tiempod como retribucion a la inversién que se hizo en crear
dibujos o disefios industriales nicos y originales.

Adicicnalmente, en caso de hacerse efectiva la renovacién, se Incrementaria el ingreso fiscal por un
nueve quinguenio de vigencia del deracha.

Costos

Sin costos.

Secreto Comercial
Probléma

La materia objeto de los'secretos comerciales se define, por lo general, entérminos amplios e incluye
métodos de venta y de distribucidn, perfiles del consumidor tipo, estrategias de pubficidad, listas. de
proveedores y clientes, y procésos de fabricacién. Si bien la decisién final acerca de qué infermacién
constituye un secretd comiercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre fas
practicas claramente desleales en relacion con la informacion secreta se inciuyd @l espionaje
comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de cenfianza. Todas las empresas
tienen secretos empresariales, Algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten
estrategias esirictas para:garantizar la proteccidn de sus secretos contra toda revelacién que les
pueda ser perjudicial. Pero muchas empresas sdlo se dan cuenta de que los'secretos empresariales
existen cuando la competencia intenta adguirir sus listas de clientes, fesultados de fnvestigacion o
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planes de comercializacién o cusndo intenta quedarse con empleados, que tienen valiosos
conocimientos. Nuestra legislacién vigemte contempla Un concepto de secreto -efmpresarial
restringido, que no se ajusta & estdndares internacionales de proteccion como son las. normas
generales que figuran én los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC*, Asimismo, es un tema relevante para las
Pymes, ya que la proteccién de los'secretos puede resultar especialmiente sugestiva para las PYME.
Las PYME utilizan de'manera generalizada los secretos empresariales, De hecho, numerosas PYME se
basan casi exclusivamente en los secretos empresariales para proteger su propiedad inteléctual
{aungue-en numeroses casos no sean conseientes de que los secretos comerciales-estidn legalmente
protegidos contra-su divulgacion flegftima).

Solucidn

&l N° 38.del articulo primero del proyecto, gropone establecer una definicién més acorde al-articulo
39° def Acuerdo de los ADPIC que fija el estdndar en estamateria.

Alternativas
Mantener sistema actual, sin- modificaciones.
Beneficios

La nueva definicidn de secreto.comercial permite alinear la legislacidn chilena con los estindares
internacionales como es ef acuerdo de los ADPIC. Estores especialmenterelevante para fomertar &l
régistro de diferentes ideas, procesos, agtivos que son esenciales para el funcicnarlento de un
negocic o empresa, que forman el core o }a ventaja cormpetitiva dela ririsma. Par ejemplo;se incluyen
como secrefo empresarial procesos, téehicas ¥ conocimlentos de fabricacidn; Recopilaciones de
datos, por ejemplo, listas de clientes; Dibujosy modelos, proyectos, mapas; Algoritmos, procesos que
se aplican en programas informaticos y los propios programas informaticos; Estrategias comerciales,
planes de actividades, planes de exportacidn, planes de cemercializacién; Informacién sobre
actividades de investigacidn vy desarrollo (I+D}, entre otros. Junto con o anterior, cabe destacar la
importancia gue tieng o anterior para‘las Pymes que podrdn contar éoh Una norriativa clara v
alineada alos astandares internacionales, protegiendo su negocio para un mayor crecimiento futuro.

Costos

Sin costos:

Ampliacién de las facultades de recaudacidn de fondos por convenios nacionales e intefnacionales
Problema
La fetra f) del articulo 3° de 2 ley de INAPI establecé que esta Institucion esta facultada para

“Recoudar los reclirsos qué lo fey le-asigna o nombre propio o de terceros, Fsfos incluyen aquellos
establecidos en tratados interndcicrinles vigéntes.” Sin embargn, dada [a vincilacidn de INAPI con

# Orgaiizacidn Mundial del.Comercio:
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otras entidades nacionales e internacionales; éste puede en ciertos momentos recibir recursos
provenientes de estas otras. entidades, sin que necésariamente se trate de organizaciones
internacionales de la cuales Chile forma parte en virtud de tratados internacionales, por |a via de la
cooperacién y asistencia técnlea.

Solucidn

Ampliar ta facultad de recaudacion de INAP! respecto de tecursos provenientes de cénvenios de
cooperacion nacional ¢ internacional, como |o propone gl N° 1 del articulo segunde del proyecto. En,
todo caso, estos recursos se manefardn dentro del présipuestc ordinario de INAPI, gue forma parte
del presupuesto de la Nacidn,

Alternativas

Mantener sistema-actual, sin modificaciones.

Beneficios

Dado el aumento en la carga de trabajo de INAP) que conlfeva |z implementacion de-este proyecto
de: ley, la retaudacién de majores recursos, asignados también a convenios de coopetacién
celebrados con entidades nacionales-o internacionales; le permitird a INAP! poder procesar dicho
aumento de trabajo con el personal y-equipo adecuado.

Costos

Sin costos.

Otorgat a INAP! [z calidad de parte en materia judicial
Problema

Actualmente (v a diferencia de 16 que ocurre respecto de otros servicios pliblicos gue se relaclonan
con. tribunales especializadcs en materias contenciosc-admiristrativas, como la institucionafidad
ambiental-¢ los tribunales tributarios.y aduaneros). INAPI no esté facultada para comparecer ante los
tribunales-ordinarios de’justicia para sostener sus resoluciones ni para controvertir las decisiones de
segunda instancia, dictadas por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Solucién

Conferir-a INAPI| la calidad de parte en materia judicial, a fin de permitirle comparecer ante los
tribunales ordinarios para defender adecuadamente sus résolucionesy contravertir las revocacionss
cel tribunal especializado, como ocurre respecto de otros -organismos .piblicos en materias
contencioso-administrativas.

Altérnativas

Mantener sistema actual, sin madificaciones.
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Beneficios
Otorga a INAP! la facultad de poder contradecir un recursode apelacidn interpuesto por un solicitante

de alglin derecho de propiedad industrial, de manera de defender la decision del Instituto. Esto
permite reforzar la firmeza y éjecutoriedad de las resoluciones, aln ante procesos de apelacion, junto

‘con impedir la tramitacién de recursos infundados.

Costos

Sin costos.

Establecimiento de accién penal publica para. los tigos penales establecidos. por 1z ley N° 19.039 de
propiedad industrial

Problema

Actualmente; los tipos penales establecidos en la iey de propledad industrial son de accién penal
publica previg instancia particular, a diferencia de los delitos coriternplados en materia de derecho
de autor, que son de accién piblica. Este hecho, en el caso de los delitos de propiedad industrial,
dificulta'su observanciay complica Innetesarlamente la labor de los ofganismos persecutores, ya gue,
en algunos casos, no basta una simple denuncia, sinc que se exige la presentacién-de-una querelia.
El articulo 537 del Cadigo Procesal Penal dispone: que la accidn penal puklica para la persecucion de
todo deiite que no esté sometido aregla especial debe ser ejercida de oficio poref ministerio pablico,
lo que ne ocurre en.el caso de'los defitos de laley N° 15.039, porque el articulo 54° del mismo cadigo.
establece que lbs delites que scn de sccidn publica previa instancia particular, entre otros,
cerrespopden ‘a aguellos previstos en: la ley N* 19.039, qué establete hormas aplicables a los
privilegios industriales y proteccidn de los derechos de prapiedad industrial (literal e}, articulo 54°),

Solucion

El artfeulo tercero- del proyecto, propone la-derogacién del literal e} del articulo 54° del Gédigo
Pracesal Penal, a fin de que Ios tipos penales incluidos an laley N°® 19.039 sean de accién plblica.

Alternativas

Mantener sistéma actual, sin modificaciones.

Beneficios

Perritite fiscalizar de manera mds eficiente los tipes penales e relacién a la propiedad industrial,
efiminando la exigencia de realizar una querella. Con esta modificacidn, el Ministerie Publico; de
oficio; podra perseguir todo delito en relacidn a los privilegios industriales y la proteccion de los
derechos de propiedad industrial.

Costos

Sin costos.
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Anexa 1: Ejemplo proteccidh suptemenitaria-patentes en Medicamentos

El ejémple transcrito supone quéuna solicitud de-patente fue saolicitada con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley N°19.996, razén por la cual goza de 15 afios.de proteccion efectiva, contados
desde la fecha de concesidn de la misma?’. Entences, asumiendo gue una vez otorgado el registro de
su patente (cuya tramitacion demord rmds de:5 afies), dentre de los 6 primeros meses salicid
proteccién suplementaria, frente 2 fo cual el TDPI posteriormenite concedid este término adicional
de protection por un plaze hipotético de 3 afios. Como consecuericia de ello, &l tituler de la patente
de invencion gozara de 18 afios de proteccidn efectiva, sobrepasando el limite temporal permitide
por la normativa bajo la cugl dicha solicitud se tramitd, producto de la aplicacidn de una rnorma
posterior, coma o es la ley N°20.160%,

ENTRALIA BN
MIGENCEA LEY
ity

soLETUD L oReGsTRe il FRFRACION

5 PROTECCUON 4
PATENTE PATENTE INTTAL PATENTE

IRV ) T {QE03E
g
Prrcean s © sl
S N T I | SO
™ ¥
Broirenios dsicial 19 v Ui b aiies

Proteccion efectiva: 18 afios (zde 15 efectivos?)

Tueate: Eliboraciin propia.

Dicho loanterior, |a Fiscalia logro relacionar la patente en cuéstidn con un producto en particular en
34 casos, todos referentes a medicamentos. En la especie, para comprobar si la identificacién se
habfa realizado correctamente, se observé si el principio activo en cuestidn tenia o no alternativas en
otros laboratorios. Asimismo, solo se incluyeron dentro del estudio solicitudes de proteccion
suplementarfa que hubiesen sido concedidas o que, al momento del analisis, estuviesen en tramite,
Tomando esto en cuenta, la. muestrz inicial se redujo a 12 medicamentos, tomercializados por.9
laboratorios. Si bien la muestra es pequefia en relacidn al ndmera. de solicitudes de proteccion
supiemeritaria existentss, involucra un mercado importante-en cuanto a montos anuales, cercano a
los $11.000 millones de pesos, seglin calculos realizados por esta Fiscalia. Ademds, [a cifra presentada
constituye una cota-inferior del potencial efecto anticompetitivo que: podrian tener las pfbteccic‘nes
suplementarias otorgddas & patentes'con 15 afos de proteccion eféctiva garantizada, ya que existen
rmuchos casos donde ng fue posible identificar el producto detras de una patente en particular.
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Tabla N°1
Muestra de Medicamentos Analizados, segiin Principio Activo,
Tiempo de Tramitacién de las Patentes y Extension Suplementaria.

- - ¥, s
P Taseens Efotiad 1011000 2208 2207 1 1 ¥ 13022020 16 1 24 B 3 3
Astrazenecs lIressa Geditinib 19-02-2003  11-D4-2014  11-04-2029 1 21 26 06-02-2032 17 9 28 E n 18
. Xatedtn Rivaroxaban 26-11-2004 11082014 11042029 1 8 o 11-12-2030 16 B o 26 o 15
Hexavar Sonfend  13-01-2000 19082013 1904208 4 9 8 Do 19 9 8 3 0 M

Boahringer Sgiriva s g Solicitud de proteccidn supiementaria pendiente
ristol-Myers inemprs txadepilona 04-07-2001 20072010  20-07-2025 2 9 1 01-05-2028 ; L 1n 26 9 n
Merck Remicade Infimimab 16-08-2002 07-02-2011  07-02-2026 1 7 a5 n-n-2027 l 9 4 25 & 26
T Tawepest T2 s0r0n H@2 2 W 12 MW 1 o7 omom 9 o2
Novarts g mouclmds 01051989 0SULNM GOLR 3 6 W wams 4 u 3 1 5 5
Sandostatin Octeotrids 31-07-2001 11092013 11032028 3 2 o 11-11-2031 : 2 o 30 ] 1
Plizer Zypvax. Linezolid 31-08-2000 27.05-2011  10-06-2015 3 ] 2 04-03-2019 7 9 s 18 L) 1

Il

Sanofi Lareunjipidra. Gargma/ 04082003 0608-2009 18062018 1 1 14 01-08-2019 * 1 26 15 11 =

Fuente: Elaboracion peopia cn base a informacién proporcionada par f INAPL

M

JOSE RAMON VALENTE VIAS
MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO

37




