INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE
LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, QUE ESTABLECE NORMAS
APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

BOLETIN N° 2.416-03

HONORABLE CAMARA:

La Comision de Hacienda pasa a informar el
proyecto de ley mencionado en el epigrafe, 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 los articulos 220 y siguientes del
Reglamento de la Corporacion.

CONSTANCIAS

1.- Origen y Calificacién

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de
S.E. el Presidente de la Republica, calificada de “simple” urgencia para su
tramitacién legislativa.

2.- Quérum especial de aprobaciéon

Los articulos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D que
forman parte de una indicacién parlamentaria aprobada por la Comision,
corresponde que se voten con quorum de ley organica constitucional por incidir
en materia de atribuciones del Poder Judicial (articulo 74 de la Constitucion
Politica).

3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

No hay.



4 .- Articulos que no fueron aprobados por

unanimidad

Ninguno.

Asistieron a la Comision durante el estudio del
proyecto los sefores Juan Pablo Monsalve y Eleazar Bravo, Jefe y Asesor
Juridico del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, respectivamente, y las sefioras Carmen lIglesias y
Sabina Puente, Abogadas del referido Departamento.

Concurrieron también, los sefiores José Manuel
Cousifio, Vicepresidente de la Camara de la Industria Farmacéutica; Marcelo
Soto, Asesor Juridico de la Asociacién Nacional de Fabricantes e Importadores
de Productos Fitosanitarios Agricolas A.G. (AFIPA); la sefiora Maria Elvira
Lermanda, Gerente de la misma Asociacion, y Pablo Rodriguez, Médico Cirujano,
en representacion de la Corporacion Farmacéutica Recalcine.

El propésito de la iniciativa consiste en adecuar la
ley N° 19.039, relativa a las normas aplicables a los privilegios industriales y
proteccion de los derechos de propiedad industrial, de 1991, a las exigencias y
requerimientos que en la materia contempla el Acuerdo de Marrakech, concluido
el aino 1994, y que fueron plasmadas en el Anexo 1C sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP
s en su sigla en inglés).

Las principales modificaciones a la actual
legislacién dicen relacion con las incompatibilidades que se incorporan entre las
marcas comerciales y las denominaciones de origen, contemplandose su
caducidad por falta de uso real y efectivo. Se reconoce un derecho de prioridad
para registrar una marca comercial. Se prohibe utilizar como marca comercial las
indicaciones geograficas y las denominaciones de origen. En cuanto a las
patentes, se aumenta el plazo de proteccion de los derechos que éstas confieren,
de 15 a 20 afos, contados desde la presentacion de la solicitud. Se contempla la
patentabilidad de los microorganismos. Se incorpora la proteccion de los



esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados y se aumentan los
montos maximos de las multas a las infracciones sefialadas en la ley.

La Direccién de Presupuestos present6é junto al
Mensaje un informe financiero de fecha 18.10.99, el cual fue reemplazado por un
informe complementario de fecha 02.10.01, que estima el mayor costo fiscal
anual en régimen del proyecto, en un monto maximo de $ 78.800 miles de
pesos, que se financiarA con cargo a reasignaciones de recursos del
presupuesto de la Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion.

El impacto financiero del proyecto se desglosa en
los siguientes acépites:

a) Aumento del numero de Ministros del Tribunal
Arbitral, de 3 a 6 miembros, con un mayor gasto de $ 41.000 miles.

b) Aumento de uno a dos los Secretarios-
Abogados y un Relator del tribunal, con un mayor gasto de $ 28.800 miles.

c) Aumento del gasto corriente del Tribunal por
arriendo de oficinas y gastos comunes, con un mayor gasto de $ 9.000 miles.

En el debate de la Comisidn el sefior Juan Pablo
Monsalve sefalé que el proyecto tiene su fundamento en la necesaria
adecuacion de la legislacién chilena en materia de propiedad industrial a las
obligaciones que contrajo el pais, en virtud de la suscripcion del Acuerdo de
Marrakech y a las normas del Convenio de Paris, vigente en Chile desde 1995.
Puntualizé que en la Comision Técnica se presentaron diversas indicaciones que
recogieron lo planteado durante su estudio en orden a perfeccionar la iniciativa en
cuestion.

Por su parte, el sefior José Manuel Cousifio
enumerod los aspectos que estimaba como mas débiles del proyecto, que son:

1.- La proteccion a la informacion cientifica no
divulgada (Titulo VIII del proyecto), donde no se incluye un lapso de proteccion.
Agregd que seria conveniente incluir al menos un plazo de 5 afios de proteccién.



2.- Las licencias no voluntarias (articulo 51 del
proyecto). Explicé a este respecto que el acuerdo TRIP’s faculta, pero no obliga al
Estado de Chile a otorgar estas licencias. Manifestd que, a su juicio, sélo son
aceptables en casos extremos y calificados, pues conspiran contra la inversion
nacional y extranjera, sin aportar mayormente a la transferencia tecnoldgica.
Sostuvo que este tema debe quedar tal como esta tratado actualmente, pues
existe la posibilidad de revision judicial y las licencias contractuales pueden
anular las patentes.

3.- Los derechos exclusivos. Explicé que el
articulo 49 bis C del proyecto favorece las importaciones paralelas, las que
distorsionan el mercado y generan una competencia desleal; ponen en riesgo la
garantia de calidad de los medicamentos; posibilitan el ingreso de medicamentos
por vencer, e incitan a la falsificacién de éstos.

Argumentd en el sentido que la idea de que la
proteccion de las patentes llevaria a un aumento exorbitante y monopdlico de los
precios es infundada, obedeciendo a un mal entendido de cémo funciona la
competencia en el sector farmacéutico.

La sefiora Maria Elvira Lermanda explicé que
AFIPA A.G. es la asociacion gremial que agrupa a las industrias de plaguicidas
agricolas que representa el 80% del mercado nacional, siendo miembro del Latin
American Crop Protection Asociation, LACPA.

Hizo presente que el proyecto debe reflejar con
exactitud y fidelidad el texto referente a la Proteccion de la Informacién no
Divulgada del ADPIC (acuerdo sobre los derechos de la propiedad industrial
relacionados con el comercio), aprobado por el Gobierno de Chile en el marco del
“Acuerdo de Marrakech” de la OMC, el afio 1995. Sefalé que al comparar los
textos antes mencionados, existen diferencias entre el texto de la OMC aprobado
por el Gobierno de Chile y el texto del proyecto.

Menciond que el objeto del Acuerdo del ADPIC es
proteger eficazmente la informacion cientifica generada por el inventor de las
nuevas moléculas (informacién que es presentada ante la autoridad publica
competente), para obtener del Estado la autorizacion de comercializacion de los
productos agroquimicos, sancionando el uso desleal que terceros pueden hacer
de la informacién sefialada, al utilizarla para fines de comercializacién sin tener la
autorizacion de uso por parte de quien la genero (inventor), lo que provoca una



situacion de evidente competencia desleal en el mercado. Agregé que la
importancia practica de regular eficazmente dicha proteccidn se encuentra
directamente relacionada con el hecho de que esta informacién cientifica, en
materia de toxicologia, ecotoxicologia y medio ambiente, es la que asegura la
minimizacion de los riesgos para la salud y para el medio ambiente, y que
involucra, aproximadamente, 10 afios de investigacion con costos que superan
los US$ 150.000.000. Sostuvo que en Chile la proteccion de la informacion, se
realiza mediante autorizaciones de comercializacién de plaguicidas otorgadas por
el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) a través de procedimientos establecidos
en su Resolucién N° 3.670. Chile no posee a la fecha mecanismos de proteccion
de la informacion no divulgada, por lo que tal vacio pretende ser legislado a
través de la iniciativa en comento, de conformidad con el texto del ADPIC suscrito
por el Gobierno de Chile, el afio 1995. Agregd que, respecto de la proteccion de
la informacion, el proyecto presenta diferencias con el texto del ADPIC, para
poder cumplir o no con el objetivo del ADPIC, que es dar una proteccion eficaz a
la informacion.

Explicé que el articulo 39.3 del ADPIC versus el
articulo 86 del proyecto presentan diferencias. El primero expresa que “los
miembros, cuando exijan, como condicién para aprobar la comercializacion de
productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas
entidades quimicas, la presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados
cuya elaboracién suponga esfuerzo considerable, protegeran (imperativo) esos
datos contra todo uso comercial desleal ...”, y que, por el contrario, el proyecto
sefiala en su articulo 86 que las personas naturales y juridicas podran impedir
(facultativo) que la informacion que esté legitimamente bajo su control se
divulgue a terceros 0 sea adquirida o explotada por terceros sin su
consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos ...".

Enfatiz6 que su inquietud radica en que el texto
del ADPIC apunta a la obligacion del Estado de proteger la informacion que exige
para aprobar la comercializacion, situacion que no contempla el proyecto, por lo
cual el esfuerzo del ADPIC y del Gobierno de Chile respecto a la proteccion de la
informacion se vuelve ineficaz al otorgar una mera facultad y no una obligacién, lo
gue se refleja en la diferencia de los vocablos “Protegeran” versus “Podran
impedir”. Afirm6 que al darle al Estado la “facultad” de impedir no se protege
eficazmente la informaciéon. En consecuencia, Chile al estar obligado a proteger
informacion que debe exigir para otorgar la autorizacidbn de comercializacion,
debe adoptar todos los resguardos para proteger la informacién confiada por los



particulares, evitando un mal uso de ella o su filtracidon por terceros, lo que no
ocurre si el Estado esta meramente facultado para esto.

Sostuvo que otro punto discutible es que el
ADPIC sefiala expresamente que los Estados Miembros tienen la responsabilidad
de la proteccion de la informacion, por lo cual no quedan dudas respecto del rol
que le corresponde al Estado, sin embargo el proyecto utiliza las palabras
personas naturales o juridicas, con lo que se torna dudoso si el concepto de
personas juridicas contempla entre otros, al organismo publico competente
(Estado) para ser el responsable de la proteccion de la informacion, la que
conoce y maneja al hacer los estudios para otorgar las autorizaciones de
comercializacion.

Concluyé que el texto definitivo del proyecto de
ley deberia: a) incluir la palabra “protegeran” (texto ADPIC) en vez de “podran
impedir” para cumplir el objetivo del ADPIC y del Gobierno de Chile, que es dar
una proteccidén eficaz a la informacién, y b) citar expresamente al Estado u
organismo publico competente (texto ADPIC) y no sélo a las “personas juridicas”
para cumplir el objetivo de que sea el Estado el responsable de dar una
proteccion eficaz a la informacién, ya que él es quién por sus funciones la conoce
y evalla.

El sefior Juan Pablo Monsalve aclar6 que las
patentes son un instrumento de proteccién para todas las invenciones y no sélo
para el sector quimico, por lo cual las patentes no voluntarias se apegan a las
exigencias de la OMC.

Respecto al tema de la informacién no divulgada
reconoce que se debe incorporar un plazo y se compromete a hacerlo durante la
tramitacion de este proyecto.

Sobre la proteccion de la informacién, planteé que
se debe distinguir entre el secreto empresarial y los datos de prueba, y no
entiende por qué es el Estado quien debe garantizar la proteccién de la
informacion no divulgada.

Aclar6 que en los tratados internacionales las
partes son los Estados, por eso el TRIPs los menciona, pero en la materia que se
esta regulando son los particulares principalmente los responsables de proteger
la informaciéon no divulgada y no el Estado. Agrega que el Estado no puede



asumir la obligacion de proteger en los casos que esto dependa de los
particulares; pero si puede, y es lo que se hace en esta iniciativa, dotar de los
medios para que los particulares lo concreten. No obstante, afirmé que el Estado
tiene por ley el deber legal de mantener bajo reserva la informacién entregada, de
lo contrario se le puede sancionar.

Respecto a la indicacion anunciada sobre las
solicitudes de licencia no voluntaria, cree que los tribunales de justicia son
competentes, pero posee mayor experiencia el Departamento de Propiedad
Industrial.

El sefior Marcelo Soto acotd que es imperativo el
mandato que el TRIPs otorga a los Estados miembros de “proteger” la
informacion. En Chile cuando el SAG interviene en el proceso, es el Estado el
gue recibe informacién no divulgada y no los particulares.

El sefior Juan Pablo Monsalve menciond que ya
existe una normativa que obliga a los organismos del Estado a mantener la
reserva aludida. Precisé que el TRIPs usa el vocablo “protegeran”, y que la forma
de protegerse en materias de propiedad intelectual es el “ius prohibendi”, con lo
cual proteger y darle al titular la facultad de impedir son sinébnimos en materia de
propiedad intelectual.

El sefior Pablo Rodriguez manifest6 una gran
preocupacion por la aprobaciéon del proyecto, ya que provocaria un aumento de
los precios de los medicamentos, una disminucion en el acceso a medicamentos
esenciales y un impacto negativo en el ambito de la salud publica.

Puntualizé sobre el tema de la inversion de la
carga de la prueba en materia de procedimientos que en Chile no se fabrican
principios activos, dado que los medicamentos fabricados en el pais utilizan
siempre y sin excepcion principios activos importados. Los procedimientos de
sintesis a los que se refiere el articulo 31 bis son utilizados por los fabricantes
internacionales de materias primas y no por los fabricantes de medicamentos
nacionales, por lo que los temas aludidos por el articulo 31 bis debieran
involucrar a esos proveedores y no a los laboratorios chilenos. Las industrias
nacionales solo podrian dar fe de lo declarado por sus proveedores en estas
materias. Dada la alta complejidad técnica y los requerimientos de profesionales y
equipos altamente especializados que se requieren en los procedimientos de
sintesis de materias primas, recursos con los que no cuenta nuestro pais, no



existe la posibilidad de dilucidar procedimientos utilizados en la fabricacion de
principios activos por los proveedores internacionales.

Por otra parte, plante6é que la letra b) del articulo
31 bis, contempla la posibilidad de que “el titular del procedimiento patentado no
pueda establecer por medio de esfuerzos razonables cual ha sido el
procedimiento efectivamente utilizado”. Argument6 que si una compafiia que es
poseedora de patentes de procedimientos no puede establecer el procedimiento
de sintesis utilizado por un competidor nacional, es absolutamente improbable
que lo pueda hacer un laboratorio nacional demandado, que no es capaz de
fabricar sus propias materias primas y por consiguiente las importa a terceros. Lo
gue hace evidente que la letra b) careceria de sentido, ya que con alta
probabilidad podria ser utilizada para impedir la fabricacion de medicamentos
nacionales y establecer posiciones monopdélicas injustificadas incluso para
medicamentos esenciales antiguos de uso masivo.

Sostuvo que el articulo 5° de la Ley de Propiedad
Industrial consagra el derecho a oposicion de las solicitudes de patentes que el
proyecto actualmente en discusién pondria fin, cambiandolo por el de simples
observaciones. Afirmd que so6lo se han presentado 250 oposiciones a solicitudes
de patentes de medicamentos desde 1991 a la fecha, habiéndose presentado
4.500 solicitudes de patentes que involucran a medicamentos. Lo que claramente
existe, en consecuencia, es la presentacion indiscriminada de solicitudes de
patentes, las cuales en su gran mayoria no tienen los requerimientos basicos que
exige la ley para conceder una patente. Son las compafias transnacionales las
gue logran inhibir, por esta via, que salgan productos similares de origen nacional
al mercado con la consiguiente baja en los precios. Recuerda que conjuntamente
con presentar solicitudes de patentes, las compafiias transnacionales dan cuenta
de esta situacién a los laboratorios nacionales — de acuerdo al articulo 52 letra e)
— los que deben pagar indemnizaciones si hubiesen hecho uso de los principios
activos, procedimientos o usos patentados, en el caso que la patente sea
concedida.

Manifestd que lo que corresponderia - de acuerdo
a la experiencia nacional en estas materias -, es mantener en el proyecto de ley
el derecho a oposicién a las solicitudes de patentes, e impedir y sancionar la
presentacion de solicitudes de patentes de medicamentos en forma
indiscriminada, que hoy realizan las compafiias transnacionales como una
manera de inhibir la competencia e impedir artificialmente que los consumidores
puedan acceder en forma mas equitativa a los avances farmacéuticos.



Por dltimo, estimé que para aminorar los efectos
negativos para la salud publica que puede provocar la incorporacion de los
acuerdos TRIPs en nuestra legislacién de propiedad industrial, es indispensable
gue en el proyecto se privilegien, como lo plantea la propia OMS, los aspectos
sanitarios sobre los aspectos comerciales. El proyecto de ley actualmente en
trAmite no contiene una serie de disposiciones contenidas en ADPIC, las que
tendrian como principal objetivo evitar el impacto negativo sobre el acceso a
medicamentos y la elevacion de sus precios en los paises en vias de desarrollo.

Es indispensable - resalté - realizar exclusiones
de patentabilidad en medicamentos relacionados con enfermedades de mayor
importancia social y sanitaria, tales como: SIDA, Céancer, Enfermedades
Cardiovasculares (principal causa de morbimortalidad en Chile).

La Comision de Economia, Fomento y Desarrollo
dispuso en su informe que esta Comisién tomara conocimiento de los articulos
18, 18 bis A, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105 permanentes y 11
transitorio. Por su parte, la Comision de Hacienda acord6 incorporar a su
conocimiento los articulos 17 bis E, 18 bis B, Cy D, 51, 51 bis B, 51 bis C y 51 bis
D, en conformidad al numeral segundo del articulo 220 del Reglamento.

En relacion con la discusién particular del

articulado, cabe sefalar lo siguiente:

En el articulo Unico del proyecto, se introducen
diversas modificaciones a la ley N° 19.039.

En el numeral 11, se intercala a continuacion del
articulo 17 bis B un parrafo 3° relativo al Tribunal de Propiedad Industrial, que
incorpora los articulos 17 bis C, Dy E.

En el articulo 17 bis E, se establece que los integrantes

del Tribunal de Propiedad Industrial seran remunerados con cargo al presupuesto

del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, por asistencia a cada
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sesion, en la forma que establezca el reglamento que, en todo caso, también sera
suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicha remuneracion sera compatible con

cualquier otra de origen fiscal.

En el numeral 13, se sustituye el articulo 18, por el cual
se sefiala que la concesién de patentes de invencion, modelos de utilidad, de
dibujos y disefios industriales y de esquemas de trazado o topografias de
circuitos integrados, estard sujeta al pago de un derecho equivalente a dos
unidades tributarias mensuales para cada cinco afios de concesién del derecho.
Se dispone que al presentarse la solicitud, deberéa pagarse el equivalente a una
unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dara tramite. Aceptada la solicitud,
se completara el pago del derecho de los primeros diez afios para las patentes de
invencion y de los primeros cinco afios para el caso de los modelos de utilidad,
dibujos y disefos industriales y esquemas de trazado o topografias de circuitos

integrados.

En el inciso segundo, se sefiala que si la solicitud fuere

rechazada, la cantidad pagada quedara a beneficio fiscal.

En el inciso tercero, se preceptia que el pago de los
derechos correspondientes al segundo decenio o quinguenio, segun se trate de
patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales o
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, debera efectuarse
antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses
siguientes a la expiracion de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada
mes o fraccidbn de mes contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En
caso de no efectuarse el pago dentro del término sefialado, los derechos a los

cuales hace referencia este articulo, caducaran.

En el numeral 14 se intercalan, a continuacién del

articulo 18, los articulos 18 bis A a 18 bis F:
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En el articulo 18 bis A, se sefiala que los solicitantes de

los derechos a que hace referencia el articulo anterior que carezcan de medios
econdmicos podran acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos
pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud
respectiva, el solicitante deberda acompafiar una declaracion jurada de carencia
de medios econdmicos, ademas de los documentos exigidos por el reglamento

de esta ley.

En el inciso segundo, se dispone que una vez
concedido el beneficio el titular no deberd satisfacer los pagos a que hace
referencia el inciso primero del articulo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de
pagar para los afios sucesivos segun lo determine el reglamento. En el registro
se anotara el aplazamiento y la obligacion de pagar la cantidad diferida. Esta

obligacién recaera sobre quienquiera sea el titular del registro.

En el inciso tercero, se establece que en cuanto al
costo del informe pericial a que hace referencia el articulo 6° de esta ley,
igualmente quedara diferido, debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad
Industrial designar a un perito perteneciente al registro que al efecto lleva el
Departamento segun el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta
ley. El perito estara obligado a aceptar el cargo bajo sancién de ser eliminado del
registro, a la vez que desempefarlo con la debida diligencia y prontitud.
Igualmente se anotara en el registro el nombre del perito que evacud el informe y
los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el

reglamento por quien aparezca como titular del registro.

En el articulo 18 bis B, se sefiala que la inscripcion de
marcas comerciales, indicaciones geograficas y denominaciones de origen,
estaran afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias
mensuales. Al presentarse la solicitud, debera pagarse el equivalente a una
unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le daré tramite. Aceptada la solicitud,
se completara el pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada

guedara a beneficio fiscal.
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En el inciso segundo, se estipula que la renovacion de
registros de marcas estara sujeta al pago del doble del derecho contemplado en
el inciso anterior. El pago podra efectuarse dentro de los seis meses siguientes al
vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fraccién de
mes contados a partir del primer mes de expiracion del plazo establecido en el

articulo 24 de esta ley.
En el inciso tercero, se establece que tratandose de

indicaciones geograficas o denominaciones de origen, éstas no estaran afectas al

pago de renovacion establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

En el articulo 18 bis C, se prescribe que la

presentacion de las oposiciones a los registros de marcas, modelos de utilidad,
dibujos y disefos industriales, y de las apelaciones en casos relacionados con
marcas, patentes de invencioén, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales
y esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, estaran afectas al
pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la
presentacion debera acompafarse el comprobante de pago respectivo. De ser
aceptada la oposicion o la apelacion, el Departamento de Propiedad Industrial, o
el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenaran la devolucion del

monto consignado de acuerdo al procedimiento que sefale el reglamento.

En el articulo 18 bis D, se establece que la inscripcion

de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre
y cualquier otro tipo de gravamenes que puedan afectar a una patente de
invencion, modelo de utilidad, dibujos y disefio industrial, marca comercial o
esquema de trazado o topografia de circuitos integrado, se efectuara previo pago
de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos sefialados
no seradn oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripcion en el

Departamento.
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En el articulo 18 bis E, se sefiala que los derechos

establecidos en los articulos anteriores, seran a beneficio fiscal, debiendo
acreditarse su pago dentro de los 60 dias contados desde la fecha que quede
ejecutoriada la resolucion que autoriza la inscripcion en el registro respectivo, sin

lo cual se tendra por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

En el inciso segundo, se dispone que dicha resolucion
debera notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que establezca

el reglamento.

Por el numeral 25, se reemplazan los articulos 28, 29 y
30.

En el articulo 28, se especifican los casos constitutivos
de delitos vinculados a marcas registradas penados con multa a beneficio fiscal,

de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se aplica al que reincidiere
dentro de los ultimos cinco afios en alguno de los delitos contemplados en este

articulo, una multa que podré hasta duplicar a la anterior.

En el articulo 29, se establece que los condenados de
acuerdo al articulo anterior, seran obligados al pago de las costas, dafios y

perjuicios causados al duefio de la marca.

En el inciso segundo, se precisa que los utensilios y los
elementos utilizados para la falsificacion o imitacion y los objetos con marcas
falsificadas caeran en comiso. Tratandose de los objetos con marca falsificada se
procedera a su destruccion. Por el contrario, sera facultad del juez competente
decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la
falsificacibn o imitacibn de los objetos decomisados, quien ordenard la

destruccion o distribucion benéfica segun resulte de la calificacion de dichos
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bienes. En el caso que se decida su donacion, éstas tendran el caracter de
publicas y estaran exentas del tramite de insinuacion y de toda clase de

impuestos.

En el inciso tercero, se previene que el Juez de la
causa podra disponer de inmediato su incautacion, sin perjuicio de la facultad de

adoptar las medidas precautorias que procedan.

Por el numeral 35, se sustituyen los articulos 50 y

siguientes.

En el articulo 51, se establece que el Departamento de
Propiedad Industrial se pronunciard respecto de una solicitud de licencia

voluntaria, en los casos que indica.

Los Diputados sefiores Encina, Jaramillo, Ortiz, Reyes

y Tuma formularon una indicacién para reemplazar el articulo 51, por el siguiente:

“Articulo 51° Procedera pronunciarse respecto de una

solicitud de licencia no voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas
o practicas declaradas contrarias a la competencia, en relaciéon directa con la utilizacién o
explotacion de la patente de que se trate, segun decision firme o ejecutoriada de la

Comisién Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

2) Cuando por razones de salud publica, seguridad nacional,
uso publico no comercial o de emergencia hacional se justifique el otorgamiento de dichas

licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la
explotacion de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente
anterior. La concesidon de licencias obligatorias por patentes dependientes quedara

sometida a las siguientes normas:
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a) La invencién reivindicada en la patente posterior debe
comprender un avance técnico de significacion econémica considerable respecto a la

invencion reivindicada en la primera patente.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior

sélo podra transferirse con la patente posterior, y

c) El titular de la patente anterior podra, en las mismas
circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la

invencion reivindicada en la patente posterior.
Tratandose de tecnologia de semiconductores, la licencia

s6lo se podra otorgar para fines publicos no comerciales o para rectificar la practica

declarada contraria a la competencia.”.

Por el numeral 36, se intercalan los articulos 51 bis A

51 bis B, 51 bis C y 51 bis D, que regulan los requisitos y procedimientos

aplicables a la presentacidon de una solicitud de licencia no voluntaria, su

otorgamiento y revocacion.

Los Diputados sefiores Encina, Jaramillo, Ortiz, Reyes
y Tuma formularon una indicacién para reemplazar los articulos 51 bis B, 51 bhis C

y 51 bis D, por los siguientes:

“Articulo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una
licencia no voluntaria hara las veces de una demanda, la cual debera contener todos los
requisitos de la misma y sera tramitada ante el Juez de Letras en lo Civil, de conformidad
con las reglas de competencia establecidas en el Cédigo de Procedimiento Civil y de

acuerdo al procedimiento de sumario.

Articulo 51 bis C.- El juez competente debera pronunciarse

sobre la solicitud de licencia obligatoria en funcién de sus circunstancias propias.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo el
Juez debera igualmente fijar la duraciéon y el alcance de la licencia, limitandola para los
fines para la cual fue concedida, ademas del monto de la compensaciéon que debera pagar

periédicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este
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procedimiento sera de caracter no exclusivo y no podra cederse, salvo con aquella parte

de la empresa titular de la patente.

Articulo 51° bis D.- La licencia no voluntaria podra ser dejada
sin efecto total o parcialmente a reserva de los intereses legitimos del licenciatario, si las
circunstancias que dieron origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que
vuelvan a surgir. El Juez previa consulta a la autoridad competente cuando corresponda,
estara facultado para examinar mediando peticion fundada, si dichas circunstancias

siguen existiendo.

El Juez no acogera la solicitud de revocacién de una licencia
no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su
concesién. De igual manera el Juez, a solicitud de una parte interesada, podra modificar
una licencia obligatoria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en
particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado licencias contractuales en
condiciones méas favorables que las acordadas para el beneficiario de la licencia no

voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria

debera ser oido el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar sentencia.”.

En el articulo 52, se especifican los casos constitutivos
de delito vinculados a patentes de invencién penados con una multa, a beneficio

fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se sefala que las personas
condenadas seran obligadas al pago de las costas, dafios y perjuicios causados

al duefio de la patente.

En el inciso tercero, se establece que los utensilios y
los elementos utilizados en la comision de cualesquiera de los delitos
mencionados en este articulo y los objetos producidos en forma ilegal caeran en
comiso. Tratandose de los productos falsificados se procederd a su destruccion.
Por el contrario, sera facultad del juez competente decidir sobre el destino de los
utensilios o elementos utilizados en la comision de estos delitos objeto del
comiso, quien ordenard la destruccion o distribucion benéfica segun las

circunstancias del caso. En caso que se decida su donacion, éstas tendran el
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caracter de publicas y estaran exentas del tramite de insinuacion y de toda clase

de impuestos.

En el inciso cuarto, se expresa que el juez de la causa
podra disponer de inmediato su incautacion, sin perjuicio de la facultad de

adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se dispone que la reincidencia sera

sancionada con el doble de la multa sefalada en el inciso primero.

En el articulo 61, se especifican los casos constitutivos
de delito vinculados a modelos de utilidad penados con multa a beneficio fiscal,

de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales.

En el inciso segundo, se sefala que las personas
condenadas seran obligadas al pago de las costas, dafios y perjuicios causados

al duefio de la patente.

En el inciso tercero, se preceptia que los utensilios y
los elementos usados en la comisién de cualesquiera de los delitos mencionados
en este articulo y los objetos producidos en forma ilegal caeran en comiso.
Tratdndose de los productos falsificados se procedera a su destruccion. Por el
contrario, sera facultad del juez competente decidir sobre el destino de los
utensilios o elementos utilizados en la comision de estos delitos objeto del
comiso, quien ordenard la destruccion o distribucion benéfica segun las
circunstancias del caso. En caso que se decida su donacion, éstas tendran el
caracter de publicas y estaran exentas del tramite de insinuacion y de toda clase

de impuestos.

En el inciso cuarto, se previene que el juez de la causa
podra disponer de inmediato su incautacién, sin perjuicio de la facultad de

adoptar las medidas precautorias que procedan.
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En el inciso quinto, se estipula que la reincidencia sera

sancionada con el doble de la multa sefalada en el inciso primero.

En el articulo 67, se especifican los casos constitutivos
de delito vinculados a los dibujos o disefios industriales penados con una multa a

beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

En el inciso segundo, se sefiala que las personas
condenadas seran obligadas al pago de las costas, dafios y perjuicios causados

al titular del registro.

En el inciso tercero, se preceptia que los utensilios y
los elementos usados en la comisién de cualesquiera de los delitos mencionados
en este articulo y los objetos producidos en forma ilegal caeran en comiso.
Tratdndose de los productos falsificados se procedera a su destruccion. Por el
contrario, sera facultad del juez competente decidir sobre el destino de los
utensilios o elementos utilizados en la comision de estos delitos objeto del
comiso, quien ordenara la destruccion o distribucion benéfica segun las
circunstancias del caso. En caso que se decida su donacién, éstas tendran el
caracter de publicas y estaran exentas del trAmite de insinuacion y de toda clase

de impuestos.

En el inciso cuarto, se estipula que el juez de la causa
podra disponer de inmediato su incautacidn, sin perjuicio de la facultad de

adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se establece que la reincidencia

sera sancionada con el doble de la multa sefialada en el inciso primero.

En el articulo 85, se especifican los casos constitutivos
de delito vinculados a esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados
penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias

Mensuales:
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En el inciso segundo, se sefala que las personas
condenadas seran obligadas al pago de las costas, dafios y perjuicios causados

al titular del registro.

En el inciso tercero, se dispone que los utensilios y los
elementos usados en la comision de cualesquiera de los delitos mencionados en
este articulo y los objetos producidos en forma ilegal caeran en comiso.
Tratdndose de los productos falsificados se procedera a su destruccion. Por el
contrario, sera facultad del juez competente decidir sobre el destino de los
utensilios o elementos utilizados en la comisibn de estos delitos objeto del
comiso, quien ordenard la destruccion o distribucion benéfica segun las
circunstancias del caso. En caso que se decida su donacion, éstas tendran el
caracter de publicas y estaran exentas del tramite de insinuacion y de toda clase

de impuestos.

En el inciso cuarto, se sefiala que el juez de la causa
podra disponer de inmediato su incautacion, sin perjuicio de la facultad de

adoptar las medidas precautorias que procedan.

En el inciso quinto, se dispone que la reincidencia sera

sancionada con el doble de la multa sefialada en el inciso primero.

En el articulo 87, se sanciona con multa a beneficio
fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales a los que adquieran,
divulguen o exploten informacion no divulgada, en conformidad con lo dispuesto

en el articulo precedente.

En el inciso segundo, se preceptia que no obstante lo
anterior, cuando no se hubiere producido un perjuicio patrimonial efectivo para el
titular de la informacién, la multa no podra exceder de 500 unidades tributarias

mensuales.
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En el inciso tercero, se sefala que las personas
condenadas seran obligadas al pago de las costas, dafios y perjuicios causados

al titular de la informacion no divulgada.

En el inciso cuarto, se estipula que los utensilios y los
elementos utilizados en la explotacion y los objetos producidos en forma ilegal,
caeran en comiso. Tratandose de los productos producidos en forma ilegal se
procedera a su destruccion. Por el contrario, sera facultad del juez competente
decidir sobre el destino de los utensilios o0 elementos utilizados en la explotaciéon
objeto del comiso, quien ordenara la destruccion o distribucion benéfica segun las
circunstancias del caso. Las donaciones que la distribucién implica tendran el
caracter de publicas y estaran exentas del tramite de insinuacién, al igual que de

toda clase de impuestos.

En el inciso quinto, se determina que el juez de la

causa podra, cuando sea pertinente, disponer de inmediato su incautacion.

En el inciso sexto, se previene que el juez de la causa
podr4, cuando proceda, disponer la restitucion del o de los soportes fisicos que
contengan la informacién no divulgada y que obren en poder del presunto
infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que

procedan.

En el inciso séptimo, se establece que la reincidencia

ser& sancionada con el doble de la multa sefialada en el inciso primero.

En el articulo 105, se especifican los casos

constitutivos de delito vinculados a una indicacién geografica o denominacion de
origen penados con multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias

mensuales.

En el inciso segundo, se previene que tratdndose de

indicaciones geograficas o denominaciones de origen de vinos y bebidas
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alcohdlicas, tanto nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en
las letras precedentes se cometeran incluso cuando se indique el verdadero
origen del producto o se utilice la indicacion geografica o denominacion de origen
traducida o acompafiada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitacion” u otras analogas. De igual forma, este inciso se aplicara respecto de
las denominaciones de origen establecidas en la ley N° 18.455 y de las

disposiciones relativas a zonificacién viticola.

En el inciso tercero, se sefiala que al que reincidiere
dentro de los ultimos cinco afios en alguno de los delitos contemplados en este

articulo, se le aplicara una multa que podra hasta duplicar a la anterior.

En el inciso cuarto, se establece que los condenados
de acuerdo a este articulo, seran obligados al pago de las costas, dafios y
perjuicios causados a los legitimos usuarios de la indicacion geogréafica o

denominacion de origen.

En el inciso quinto, se dispone que los utensilios y los
elementos utilizados para la falsificacion o imitacidon y los objetos con indicaciones
geograficas o denominaciones de origen falsificadas, caeran en comiso.
Tratdndose de los objetos con indicacion geografica o denominacion de origen
falsificada, se procederd a su destruccion. Por el contrario, sera facultad del juez
competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para
falsificacibn o imitacion de los objetos decomisados, quien ordenard la
destruccion o distribucién benéfica segun resulte de las circunstancias del caso.
Asimismo, el juez de la causa podra disponer de inmediato su incautacién, sin
perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas
donaciones tendran el caracter de publicas y estaran exentas del tramite de

insinuacion y de toda clase de impuestos.

En el articulo 11 transitorio, se establece que el mayor
gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial

a que se refiere el articulo 17 de la ley N° 19.039, modificado por el articulo Unico
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de esta ley, se financiara con cargo al subtitulo 21, item 03, asignacién 001, del

presupuesto de la Subsecretaria de Economia.

Sometidos a votacion los articulos 17 bis E, 18, 18 bis
A, 18 bis B, 18 bis C, 18 bis D, 18 bis E, 28, 29, 52, 61, 67, 85, 87 y 105
permanentes y 11 transitorio y la indicacion a los articulos 51, 51 bis B, 51 bis C y

51 bis D, fueron aprobados por unanimidad.

SALA DE LA COMISION, a 9 de noviembre de 2001.

Acordado en sesiones de fechas 9 de octubre y 7 de
noviembre, de 2001, con la asistencia de los Diputados sefiores Tuma, don
Eugenio (Presidente); Alvarado, don Claudio; Alvarez, don Rodrigo; Dittborn, don

Julio; Garcia, don José; Jaramillo, don Enrique; Jocelyn-Holt, don Tomas; Ortiz,
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don José Miguel; Palma, don Andrés; Prochelle, sefiora Marina; Reyes, don

Victor; Silva, don Exequiel, y Villouta, don Edmundo.

Se designo Diputado Informante al sefior JARAMILLO,
don ENRIQUE.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisién

Minuta sobre hechos relevantes de la tramitacion del proyecto

En la Comision de Hacienda fue aprobada una indicacion que entrega jurisdiccion
al Juez de Letras en lo Civil, en relacién con la solicitud para el otorgamiento de
una licencia no voluntaria (articulos 51, 51 bis B y 51 bis C), aspecto que debe
ponerse en conocimiento de la Corte Suprema en conformidad al articulo 74 de la
Constitucion Politica y que no lo ha hecho esta Comision en espera de que se
consolide como una proposicién que acoja la Comision Técnica respectiva, ya
gue el Mensaje y el primer informe de ésta Ultima tiene una propuesta distinta.



