INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL 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.

BOLETIN N° 12135-03

HONORABLE CAMARA:

La Comisiébn de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso
segundo del articulo 17 de la ley N° 18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional,
y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 226 del Reglamento de la
Corporacion, el proyecto de ley mencionado en el epigrafe, originado en Mensaje de S.E. el
Presidente de la Republica, don Sebastian Pifiera Echenique e ingresado a tramitacion el 2
de octubre de 2018.

Asistieron a presentar el proyecto el Subsecretario de Economia, sefior
Ignacio Guerrero Toro, acompafiado del sefior Esteban Figueroa Nagel, Director Nacional
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, y de los asesores sefior Sergio
Escudero Caballero, Jefe Depto. Internacional y Politicas Publicas de INAPI, y sefiorita Maria
José Sepulveda Vergara, abogada depto. Internacional y Politicas Publicas del mismo
instituto.

1.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

-Comision técnica:

La iniciativa fue informada en primer trdmite constitucional y reglamentario
por la Comision de Economia, Fomento, Pequefia y Mediana Empresa, Proteccion de los
Consumidores y Turismo.

-Articulos que la Comisidn Técnica dispuso gue fueran conocidas por esta
Comisién de Hacienda.

Los numeros 1, 2, 3 b), 4, 6, 7, 9, 25y 34 del articulo 1 del texto aprobado
por esa Comision deben ser conocidos por la Comision de Hacienda.

-Normas de quérum especial:
Esta Secretaria coincide con la Comisidn Técnica en cuanto los nidmeros

28) y 35) del articulo 1 del texto aprobado por ella tienen el rango de ley organica
constitucional por incidir en la organizacion y atribuciones de los tribunales de justicia,
conforme lo prescrito en los articulos 77 de la Constitucién Politica de la Republica y 16 de la
ley Orgéanica Constitucional N° 18.918 del Congreso Nacional.

-Articulo modificado: No hubo

-Diputado Informante: Se designé al sefior Guillermo Ramirez Diez



I.-SINTESIS DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES:

Fortalecer la actual institucionalidad de propiedad industrial, procurando
una mejor proteccion y observancia de los derechos que ella consagra, estableciendo
procedimientos de registros mas expeditos y eficientes y asi facilitar los tramites de los
usuarios para la obtencion de los mismos y permitir al Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, que otorga los derechos, llevar a cabo una gestibn mas efectiva, rapida y de mejor
calidad, herramientas necesarias para promover la innovacién y el emprendimiento.

lll.- COMPETENCIA DE LA COMISION DE HACIENDA

La Comision de Economia, Fomento, Micro, Pequefia y Mediana Empresa,
Proteccion de los Consumidores y Turismo determind que los numeros 1, 2, 3 b), 4, 6, 7, 9,
25 y 34 del articulo 1 del texto aprobado por esta Comisién deben ser conocidos por la
Comision de Hacienda, toda vez, que inciden en la administracion financiera y
presupuestaria del Estado. Las referidas normas seran tratadas en el capitulo siguiente.

Efecto del proyecto sobre el Presupuesto Fiscal

El informe financiero N°163 de 20 de septiembre de 2018 elaborado por la
Direccién de Presupuestos, indica que el proyecto de ley contempla la simplificacion de las
notificaciones y la modificacién en el cobro y/o monto de diversas tasas que competen al
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, cambios que tienen el siguiente impacto
sobre el presupuesto fiscal:

Talkla 1: Codte Simplihicacion Notificationes
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Ahorro
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notificacidn por carta certificadal) - 38000

Total Ahorros 38.000
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Conforme a lo anterior, el costo asociado al desarrollo del sistema que
permitira el envio de las notificaciones, serd 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 generara mayores ingresos fiscales por $225.608 miles.

IV.-SINTESIS DE LA DISCUSION EN LA COMISION Y ACUERDOS ADOPTADOS

El Subsecretario de Economia sefior Ignacio Guerrero se refiri6 a los
cuerpos legales que este proyecto propone modificar y a los objetivos del proyecto de ley.
Expres6 que antes de la presentacion del proyecto se realizé una ronda de reuniones con
diversos actores interesados en la propiedad industrial quienes formularon una serie de
propuestas. El proyecto fue aprobado por la unanimidad de la Comisién.

El proyecto de ley toma algunas iniciativas concretas que permiten
contribuir a mejorar y hacer mas eficiente el ambiente para el aumento de la inversion y la
productividad, mediante el fomento de la innovacion y el emprendimiento. Ademas, recoge
de la experiencia de INAPI otras acciones que persiguen o contribuyen a ese objetivo,
reduciendo tiempos de tramitacion de los procedimientos para constituir los derechos de
propiedad industrial y aumentando la certeza juridica del sistema de propiedad industrial.

En materia de marcas comerciales, por ejemplo, el proyecto establece la
proteccion de nuevos tipos de signos distintivos, incluyendo las marcas tridimensionales; una
regulaciébn mas clara de las marcas colectivas y de certificacion y la eliminacién de las
marcas de establecimientos comerciales e industriales.

Respecto de patentes de invencion, se hacen precisiones respecto del
plazo de designacién de perito para efectos de una solicitud de proteccién suplementaria, y
se le pone un limite 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.
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En cumplimiento del objetivo trazado en materia de procedimiento, respecto
de dibujos y disefios industriales, se establece un mecanismo alternativo en virtud del cual el
titular puede solicitar la postergacién indefinida del examen pericial, el que se podra pedir en
cualquier momento de la vigencia de un certificado que expida INAPI a tal efecto. Siguiendo
la tendencia internacional, el plazo de duracién de esta categoria de derechos se extendera
hasta 15 afios.

Ademas, las notificaciones se simplificaran, reemplazando el envio de carta
certificada por medios digitales.

El Director (S) del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sefior Esteban
Figueroa Nagel manifestdé que este es un proyecto que surge a partir de otra iniciativa mas
larga en tramitacion y desde el 2013 en el Senado. Destaco la instauracién de la caducidad
por no uso de las marcas, lo que dinamizara el sistema.

El diputado Lorenzini pregunté si la modernizacion implicard una reduccion
de trabajadores. El sefior Figueroa explicé que se ha capacitado a los trabajadores para
poder desempenfiar otras funciones dentro de la institucion. En este contexto, no ha habido
despidos.

El diputado Jackson consultd por un panorama general del proyecto.
Asimismo, pregunté por las caracteristicas del proyecto mas integral que se esta tramitando
en el Senado. El sefior Figueroa sefial6 que es un proyecto de mas de 300 articulos y su
discusion fue compleja. El Ministro solicitd seleccionar aquellas instituciones que generaran
mayor impacto en la innovacion y emprendimiento, para tramitarlas por separado con mayor
celeridad.

El diputado Jackson se refirid a los mecanismos mas modernos que se han
ido incorporando en la legislacion de propiedad industrial, tales como tipos penales, medidas
gue eviten el abuso de una posicibn monopdlica, entre otras. Se refirid también al riesgo
asociado a la respuesta penal, que puede tener dramaticas consecuencias en personas gue
en la practica no entienden que ciertas conductas son ilicitas.

El sefior Figueroa expuso el debate sobre propiedad intelectual e industrial
siempre tensiona dos valores: la promocién de la innovacion y el acceso del publico a la
innovacion. Para lograr cierto equilibrio entre ambos, se introducen limitaciones al derecho
de patentes y de marcas, por ejemplo, no sancionando a quien ejecute el invento con fines
meramente de estudios.

El sefior Figueroa procedioé a exponer los aspectos generales del proyecto.
Sefiald que este proyecto de ley persigue mejorar el sistema nacional de Pl mediante la
introduccion de modificaciones a tres cuerpos legales:

- laley N° 19.039 de Propiedad Industrial;
- laley N° 20.254 que crea INAPIl y
- el Codigo Procesal Penal.

En materia operativa, se proponen dos cambios: Notificaciones por medios
electrénicos, eliminacion carta certificada y reforma en materia de “tasas”, a fin de optimizar
los procedimientos de registro cambio oportunidad pago (anotaciones y renovacion de
marcas), improcedencia devolucién tasas pagadas a INAPI, nuevas tasas: exceso de hojas —
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desarchivo (patentes, modelos de utilidad, disefios y dibujos industriales, esquemas de
trazado o TdCl).

Entre los beneficios procedimentales, se plantea la restauracion prioridad y
posibilidad de uso plataforma DAS OMPI, el otorgamiento de fecha de solicitud sin pago de
tasa de presentacion y la opcion de pago por anualidades.

Como mejoras sustantivas, el proyecto consigna normas sobre marcas no
tradicionales (olfativas, tridimensionales), eliminacibn marcas Establecimientos Comerciales
e Industriales, caducidad marcaria por falta de uso, un nuevo procedimiento simplificado de
depdsito sin examen sustantivo para disefios y dibujos industriales, Patentes Provisionales,
la introduccibn -de manera expresa en la ley- de excepciones Yy limitaciones
internacionalmente reconocidas, a fin de equilibrar nuestro sistema de Patentes Industriales

Marcas: seudénimos y genéricos.

Patentes: preparaciones individuales bajo prescripcion, actos privados o
experimentales, ingresos temporales o accidentales al pais.

Respecto a la observancia de la propiedad intelectual, se propone una
Accion penal publica e indemnizaciones preestablecidas para falsificacibn marcaria.

VOTACION DE CADA UNO DE LOS ARTICULOS DE COMPETENCIA DE
LA COMISION DE HACIENDA:

Articulo 1.- Introdlcense las siguientes modificaciones en la ley N° 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 Economia, Fomento y
Reconstruccion, hoy Ministerio de Economia, Fomento y Turismo:

1. Sustituyese su articulo 13, por el siguiente:

“Articulo 13. Todas las natificaciones relacionadas 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 efectuaran por el estado diario que el
Instituto deberd confeccionar y publicar en la forma que determine el reglamento. Se
entenderd notificada cualquier resolucion que aparezca en el dicho estado, salvo aquéllas
respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificacién diferente.

La natificacién de oposicidn a la solicitud de registro se practicara a través
del medio electronico definido por el solicitante en el expediente. En estos casos, la
notificacion se entendera efectuada con el envio de copia integra de la oposicion y su
proveido. Cuando, ademas de la oposicion, se hubieren formulado observaciones de fondo a
la solicitud de registro, dicha resoluciéon sera notificada igualmente por medio electrénico,
conjuntamente con la notificacién de oposicion. Si no resultare posible realizar la notificacion
por medio electrénico, la resolucién correspondiente se entendera notificada por el estado
diario, conforme a lo que disponga el reglamento.

La notificacion de la demanda de caducidad o de nulidad de un registro se
efectuara en los términos sefialados en los articulos 40 y siguientes del Cdédigo de
Procedimiento Civil, para lo cual los solicitantes extranjeros deberan fijar un domicilio en
Chile. La demanda de caducidad o de nulidad de un registro concedido a una persona sin
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domicilio ni residencia en Chile se notificard al apoderado o representante a que se refiere el
inciso primero del articulo 2° de esta ley.

Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se
efectuaran por el estado diario, que debera confeccionar su Secretario.

La fecha y forma en que se haya practicado la notificacion deberd constar
en el expediente”.

El diputado Lorenzini consulté qué otra forma de notificacibn se podria
considerar. El sefior Figueroa explicé que podria ser personal, por cédula o por carta, en
casos especiales como en la caducidad.

El diputado Lorenzini pregunto si el representante debe estar domiciliado
en Chile o puede estar en el extranjero. El sefior Figueroa sefial6 que tiene que estar
domiciliado en Chile, a efectos de poder notificarlo. El diputado Kuschel consulté en qué
casos se requiere la designacién de un mandatario. El sefior Figueroa respondié que solo
tratandose de solicitantes domiciliados en el extranjero.

El diputado Kuschel consulto si existe la posibilidad de inscribir una marca
0 una patente en regiones. El sefior Figueroa sefald que el 90% de las solicitudes se hace a
través de internet, pero la intencién es mantener el meson fisico para atender el resto.

Puesto en votacion el articulo 1 namero 1, fue aprobado por la unanimidad
de los diputados presentes sefiores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero,
Ortiz, Pérez don Leopoldo0, Ramirez, Santana, Schilling y Von Mihlenbrock.

2. Reemplazanse en el articulo 18, los incisos segundo y tercero, por los
siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo sefialado en el inciso precedente y a requerimiento del
solicitante, el Instituto podré otorgar fecha de presentacion a una solicitud aun cuando no se
haya acreditado el pago previsto, pero no se le dara mas tramite a la solicitud hasta que éste
no se acredite, lo que debera hacerse dentro de los treinta dias siguientes de otorgada la
fecha de presentacion, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invencion que exceda de 80 hojas debera
pagar, conjuntamente con la tasa de presentacién, una tasa adicional equivalente a 1 unidad
tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales o fraccion.

El pago de los derechos correspondientes al segundo decenio de las
patentes; al segundo quinquenio de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados; y al segundo y tercer quinquenio de los dibujos y disefios
industriales, podra efectuarse mediante una de las siguientes modalidades, a eleccién del
titular:

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4 unidades tributarias
mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o quinquenio, segun corresponda.
Estos pagos deberan efectuarse dentro del afio previo a la anualidad que corresponda o
dentro de un periodo de gracia de seis meses siguientes a la expiracion de cada afo, con
una sobretasa de 20% por cada mes o fracciébn de mes, contados a partir del primer mes del
periodo de gracia; o
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b) Un pago uUnico antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio,
segln corresponda, que sera equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de
las patentes y los dibujos y disefios industriales y, a 2 unidades tributarias mensuales en el
caso de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados. El pago Unico deberd efectuarse dentro del afio previo al cumplimiento del primer
decenio o quinquenio, segun corresponda, o dentro de un periodo de gracia de seis meses
siguientes a su expiracion, con una sobretasa de 20% por cada mes o fraccién de mes,
contados a partir del primer mes del periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro de los términos sefialados en los
literales a) o b) precedentes, caducaran los derechos a los cuales hace referencia este
articulo”.

El diputado Lorenzini pregunté por qué se optd por limitar a 80 hojas las
solicitudes y luego cobrar por cada 20 hojas adicionales. El sefior Figueroa sefialé que
normalmente las solicitudes tienen menos de 80 paginas, pero respecto de algunas areas
técnicas, estas pueden exceder las 2000, siendo algunas de ellas sumamente especulativas,
por las que se busca la apropiacién de grandes cantidades de materia. Se busca lograr la
especificidad de las solicitudes. El proyecto original contemplaba 50 péginas y en la
Comision de Economia se aumentd a 80.

El diputado Auth pregunt6 cual es la frecuencia de rechazo de solicitudes.
El sefior Figueroa indicé que varia segun la oficina, porque algunas son mas rigurosas que
otras. En promedio, la tasa de rechazo es del 33%-34%. Algunas también son abandonadas,
frente a la formulacion de observaciones sustantivas, que equivalen a cerca de un 12%.

El diputado Lorenzini consultd por el fundamento de establecer diferencias
entre el pago Unico antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, segun
corresponda, que sera equivalente a 4 unidades tributarias mensuales en el caso de las
patentes y los dibujos y disefos industriales y, a 2 unidades tributarias mensuales en el caso
de los modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados.
El sefior Figueroa sefialé que tiene que ver con el periodo de vigencia: las patentes tienen
una duracion de 20 afios y se pagan en decenios, y los disefios en quinguenios.

Puesto en votacién el articulo 1 nimero 2, fue aprobado por la unanimidad
de los diputados presentes sefiores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero,
Ortiz, Pérez, Ramirez, Santana, Schilling y Von Muhlenbrock.

3. En el articulo 18 bis B:
b) Sustitiyese su inciso segundo, por el siguiente:

“La renovacion de registros de marcas estara sujeta al pago de una tasa
equivalente a 6 unidades tributarias mensuales por clase. La acreditacion de dicho pago
deberd realizarse conjuntamente con la solicitud de renovacion. Las solicitudes de
renovacién presentadas con posterioridad al vencimiento del registro a renovar, estaran
sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por cada mes o fracciébn de mes
posterior a la expiracion del registro.”.

El diputado Lorenzini preguntd por el plazo de vencimiento del registro a
renovar. El sefior Figueroa sefialé que vencidos los 6 meses se pierde la posibilidad de
activarla.
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Puesto en votacion el articulo 1 namero 3 letra b), fue aprobado por la
unanimidad de los diputados presentes sefiores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini
(Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramirez, Santana, Schilling y Von Mihlenbrock.

4. Agrégase en el articulo 18 bis D, antes del punto seguido, y precedida
por una coma la frase “cuyo pago se acreditara al momento de presentar la respectiva
solicitud”.

El sefior Figueroa explic6 que esta disposicion esta enfocada en las
anotaciones y transferencias. Antes se solicitaba, y una vez que era aprobado, se pagaba,
pero habia muchas solicitudes que incluso se aceptaban, pero no se pagaban. Se traslada el
pago al principio.

Puesto en votacion el articulo 1 namero 4, fue aprobado por la unanimidad
de los diputados presentes sefiores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero,
Ortiz, Pérez, Ramirez, Santana, Schilling y Von Muhlenbrock.

6. Sustituyese el articulo 18 bis F por el siguiente:

“Articulo 18 bis F.- No procedera la devolucion de los montos pagados por
concepto de derechos.”.

El sefor Figueroa sefialé que antes con la presentacion de marca, se debia
pagar 1 UTM, y durante la tramitacibn muchas veces la solicitud venia mal aspectada y era
abandonada. Bajo esas circunstancias el solicitante podia solicitar la devolucién de tasa, lo
gue implica casi 170 millones de pesos.

Puesto en votacion el articulo 1 namero 6, fue aprobado por la unanimidad
de los diputados presentes sefiores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero,
Ortiz, Pérez, Ramirez, Santana, Schilling y Von Mihlenbrock.

7.- Reemplazanse las siguientes expresiones en los articulos que indica:

a) En el articulo 19 “productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales” por la expresion “productos o servicios”.

b) En el articulo 19 “producto, servicio o establecimiento comercial o
industrial” por la expresion “producto o servicio”.

c) En el articulo 19 bis D “productos, servicios, establecimientos
comerciales o industriales” por la expresién “productos o servicios”.

d) En la letra f) del articulo 20 “bienes, servicios o establecimientos” por la
expresion “productos o servicios”.

e) En las letras g) y h) “productos, servicios o establecimiento comercial o
industrial” por la expresidn “productos o servicios”.

f) En la letra e) del articulo 20 y en la letra a) del articulo 28 “productos,
servicios o establecimientos” por la expresion “productos o servicios”.

El sefior Figueroa explicé que estas modificaciones tienen que ver con la
eliminacion de la marcas de establecimientos comerciales, institucion en desuso a nivel
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internacional y bastante cara. La idea es que los titulares pasen a la categoria de servicios,
sin detrimento de sus derechos y abaratando sus costos.

El diputado Jackson consulté si este cambio es uno de los que genera
costos al Estado. El sefior Figueroa indicé que genera un costo de $748.248.000. Se trata de
establecimientos comerciales de todo Chile, que tienen su marca para su negocio, por la que
pagan cada 10 afios por mantenerla.

Puesto en votacién el articulo 1 namero 7, fue aprobado por la mayoria de
diez diputados sefiores Auth, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero, Ortiz, Pérez, Ramirez,
Santana, Schilling y Von Muhlenbrock. Se abstuvo el diputado Jackson.

9. Suprimese el inciso final del articulo 19 bis.

El sefior Figueroa expresé que esto tiene que ver con la eliminacion del
régimen de marcas colectivas. Mas adelante hay articulado especifico para tratar de mejor
manera esta institucion.

Puesto en votacién el articulo 1 nimero 9, fue aprobado por la unanimidad
de los diputados presentes sefiores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero,
Ortiz, Pérez, Ramirez, Santana, Schilling y Von Muhlenbrock.

25. en el inciso segundo del articulo 45,
a) Reemplazase la expresion “ciento veinte” por “cuarenta y cinco”.

b) Agregase a continuacion de la expresion “derecho de prioridad,” la
siguiente frase "para lo cual debera acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 unidades
tributarias mensuales”.

El sefior Figueroa sefalé que esto se refiere al desarchivo. En algunos
casos, cuando no se responde correctamente a alguna peticion del Instituto, es posible que
la solicitud se archive. 120 dias era un plazo que respondia a la ley del afio 1991, donde las
comunicaciones eran menos agiles.

Puesto en votacion el articulo 1 namero 25, fue aprobado por la unanimidad
de los diputados presentes sefiores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero,
Ortiz, Pérez, Ramirez, Santana, Schilling y Von Mihlenbrock.

34. Ailddase a continuacion del articulo 67, el siguiente Parrafo 2°:
“Péarrafo 2°
Certificado de Depésito de Dibujos y Disefios Industriales

Articulo 67 bis A.- Al momento de presentar una solicitud de dibujo o disefio
industrial, se entenderd que el solicitante opta por seguir el procedimiento de registro
general, en conformidad a los titulos I, Ill y V de esta ley. En caso contrario, el solicitante
deberd sefialar su intencion de tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para
la obtencion de un certificado de deposito, establecido en el presente titulo.

El procedimiento abreviado para la obtencion de un certificado de depdsito
no considerara la practica de un examen de fondo destinado a verificar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el articulo 62 por parte de la solicitud de dibujo o disefio
industrial.
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El titular de un certificado de depdsito de dibujo o disefio industrial obtenido
en conformidad al procedimiento abreviado establecido en este titulo no podra ejercer las
acciones contempladas en el parrafo 1° anterior, mientras no haya realizado y aprobado el
examen de fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

Articulo 67 bis B.- Ingresada la solicitud conforme al procedimiento
abreviado para la obtencién de un certificado de depdsito, el Instituto practicara un examen
preliminar, destinado a verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos formales de
presentacién, establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare algin error u omision, se apercibira
al solicitante para que realice las correcciones, aclaraciones o acompare los documentos
pertinentes dentro del término de treinta dias, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.
De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo sefialado, la solicitud se tendra
por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o errbneo a lo ordenado, el
Instituto reiterara por una sola vez las observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de
tener la solicitud por no presentada si ellas no fueren subsanadas integramente dentro del
plazo de treinta dias.

Articulo 67 bis C.- Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos
formales de presentacion o subsanados los errores u omisiones en el plazo establecido, el
Instituto emitira el certificado de depdésito del dibujo o disefio industrial objeto de la solicitud,
indicando que este certificado fue emitido conforme al procedimiento abreviado para la
obtencion de un certificado de depdsito y que, por lo tanto, no ha aprobado un examen
sustantivo que habilite a su titular el ejercicio de las acciones contempladas en el parrafo 1°
de este titulo por parte de su titular.

Articulo 67 bis D.- El certificado de depésito del dibujo o disefio industrial
obtenido conforme a este titulo tendra una duracion maxima de quince afios contados desde
la presentacion 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 articulo 62 por parte de la solicitud de dibujo o disefio industrial.

Articulo 67 bis E.- Una vez emitido el certificado de depésito del dibujo o
disefio industrial se publicara un extracto de la solicitud correspondiente en el Diario Oficial,
en la forma y plazos que determine el reglamento.

Articulo 67 bis F.- A partir de la publicacion indicada en el articulo anterior,
tanto el titular como cualquier interesado podra solicitar, a su costo, el examen de fondo del
dibujo o disefo industrial, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en
el articulo 62. Dicho examen se llevara a efecto de acuerdo al procedimiento general
establecido en esta ley.

Quien solicite la practica del examen de fondo debera acreditar el pago del
arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el articulo 8°. En caso contrario, se tendré por
no presentada la solicitud de examen.

Articulo 67 bis G.- De no aprobarse el examen de fondo establecido en el
articulo anterior, el Instituto procedera de oficio a la cancelacion del certificado de deposito.
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Si el examen resulta favorable, se procedera a la publicacion de este hecho
en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento, continuandose la
tramitacion de la solicitud de dibujo o disefio industrial objeto del correspondiente certificado
de depdsito, conforme a las reglas generales en materia de oposicion. Vencido el plazo
establecido en el articulo 5° sin que se haber interpuesto oposicién o bien, una vez que el
procedimiento de oposicion se encuentre en estado de resolver, el Instituto dictara la
resolucion de aceptacion o rechazo de la solicitud de dibujo o disefo industrial, conforme a
las normas aplicables al procedimiento general de registro. Si la solicitud de dibujo o disefio
industrial objeto del certificado de depdsito es aceptada a registro, se tendra, para todos los
efectos, como una solicitud de dibujo o disefio industrial presentada conforme al
procedimiento de registro general y se estara a lo dispuesto en el articulo 18 para enterar el
pago de los derechos correspondientes.

Articulo 67 bis H.- La solicitud de obtencién de un certificado de depésito de
dibujos y disefios industriales conforme al procedimiento abreviado establecido en este titulo,
estara afecta al pago de un derecho equivalente a 1 unidad tributaria mensual, sin el cual no
se dara curso a la tramitaciéon. El pago de este derecho sera a beneficio fiscal y no proceda
su devolucion, en ningun caso.”.

El sefior Figueroa explicd que este parrafo tiene que ver con el sistema de
disefios y dibujos industriales. Hoy la ley establece un mecanismo asimilado al sistema de
patentes; sin embargo, los disefiadores nacionales no lo estan utilizando. Se propone un
nuevo sistema de depdsito, en donde no hay examen, salvo que el solicitante lo requiera y
sea necesario y util.

Puesto en votacion el articulo 1 namero 34, fue aprobado por la unanimidad
de los diputados presentes sefiores Auth, Jackson, Kuschel, Lorenzini (Presidente), Melero,
Ortiz, Pérez, Ramirez, Santana, Schilling y Von Muhlenbrock.

Indicaciones presentadas y no tratadas por la Comisién

El diputado Jackson manifest6 su intencibn en orden a presentar
indicaciones sobre articulos no considerados por la comision técnica para ser conocidos por
la Comision de Hacienda, razon por la cual la Secretaria hizo presente que no pueden ser
formuladas, de conformidad con el articulo 226 del Reglamento de la Corporacion, siendo la
Sala de la Corporacion la instancia idénea para tramitarlas, Sin embargo, la Comisién, en
virtud del articulo 23 del mismo cuerpo normativo, acordd incorporarlas en este informe a
modo de constancia, estampando sus textos:

Indicaciones del diputado sefior Jackson no tratadas por la Comisién:

-UTILIZACION PROVISIONAL DE LO PATENTADO PREVIO PRESENTACION DEMANDA
LICENCIA.

1- Agréguese el siguiente inciso final al articulo Articulo 51 bis

“En el caso que el requirente de la licencia obligatoria sea una entidad de derecho publico,
dicho entidad o su contratistas podran realizar provisionalmente la importacion o fabricacion y
distribucion de lo patentado, u otra forma de utilizacién, a partir de la fecha de la dictacién de la
resolucion por la autoridad competente que declaré que se encuentra justificada dicha licencia
de conformidad con el numero 2 del 51 precedente, para los fines que esa misma resolucion
indique.
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En estos casos la demanda a que se refiere el nimero 2 del articulo 51 Bis B de esta ley,
debera presentarse dentro de los 30 dias siguientes de la utilizacion respectiva. De manera
incidental y provisional el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial, fijara la
remuneracion equitativa que corresponda a los titulares por el uso provisional; todo ello, sin
perjuicio de lo que se resuelva en definitiva y a reserva de los intereses legitimos del
licenciatario”.

- DEMANDA DE LICENCIAS DE MULTIPLES PATENTES QUE RECAEN SOBRE UN MISMO
PRODUCTO.

2.- Agréguese el siguiente inciso final al nimero 2 del articulo Articulo 51 bis B.

“En casos que la importacion, fabricacién u otro uso de un medicamento u otro producto sea
afectado por mas de una patente de invencién o solicitudes de estas, para efectos de este
articulo, bastara que el demandante de las o las licencias, en una sola demanda identifique solo
las patentes y titulares que seran afectados que le sean conocidos.

La demanda, ademas se publicara en un medio de circulacién nacional que determine el
Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, asi como en el Diario Oficial, y en la
resolucion que se ordene dicha publicacién indicara el derecho a concurrir dentro del plazo de
la contestacion a los demas interesados que sean titulares de derechos de patentes o
solicitudes en trdmite que puedan ser afectados para hacer valer sus derechos.

Para los titulares o solicitantes de patentes que seran afectadas que no concurran le seran
igualmente aplicables las resoluciones que se dicten en dicho procedimiento. “

NUEVA CAUSAL DE LICENCIA OBLIGATORIA. (TOMADO LEY ESPANOLA)

3.- Intercalese el siguiente numero 2 bis) al articulo 51 de la ley de propiedad industrial 19. 039.
“2 bis) Falta o insuficiencia de explotacion de la invencién patentada en condiciones razonables
para abastecer el mercado chileno, a partir del plazo de cuatro afios desde la fecha de
presentacion de la solicitud de patente.

Una vez finalizado el plazo para iniciar la explotacion, cualquier persona podra solicitar la
concesiéon de una licencia no voluntaria si en el momento de la solicitud, y salvo excusas
legitimas, no se ha iniciado la explotacion de la patente o cuando tal explotacion, una vez
transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante méas de un afio.

Se considerardn como excusas legitimas las dificultades objetivas de caracter técnico legal,
ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la
explotacion del invento o que impidan que esa explotacién sea mayor de lo que es.*

*kkkkkk

Por las razones sefaladas y consideraciones que expondra el Diputado
Informante, la Comisiébn de Hacienda recomienda aprobar los articulos sefialados, en los
mismos términos propuestos por la Comisién Técnica.

! Tomado literal del articulo 92 ley propiedad industrial Espafa.

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/
Ley 24 2015 de_24 de_julio_de_Patentes.pdf
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*kkkkkkk

Tratado y acordado en la sesion celebrada el dia 20 de marzo del afio en
curso, con la asistencia de los diputados sefiores Pepe Auth Stewart; Giorgio Jackson Drago;
Carlos Kuschel Silva; Pablo Lorenzini Basso (Presidente); Patricio Melero Abaroa; José
Miguel Ortiz Novoa; Leopoldo Pérez Lahsen; Guillermo Ramirez Diez, Alejandro Santana
Tirachini, Marcelo Schilling Rodriguez y Gaston Von Muhlenbrock Zamora.

Sala de la Comision, a 22 de marzo de 2019

MARIA EUGENIA SILVA FERRER
Abogado Secretaria de la Comision



