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I. ANTECEDENTES

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA 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 CODIGO PROCESAL
PENAL.

Santiago, 20 de septiembre de 2018.

MENSAJE N° 098-366/

Honorable Camara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra
consideracion el siguiente proyecto de
ley que modifica 1la 1ley N° 19.039 de
Propiedad Industrial, 1la ley N° 20.254,
que crea el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, y el Cdédigo
Procesal Penal.

El proyecto de ley que modifica la
actual ley N° 19.039 de Propiedad
Industrial -vigente en Chile desde 1991-



cuyo texto refundido, coordinado vy
sistematizado fue fijado por el decreto
con fuerza de 1ley N° 3, de 2006, del
Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccién, es una 1iniciativa que
aspira a perfeccionar el actual sistema
de propiedad industrial, permitiendo una
mejor proteccidén y observancia de estos
derechos y estableciendo procedimientos
de registro mas eficientes y expeditos,
qgue no solo faciliten 1los tramites que
los usuarios deben realizar para su
obtencioén, sino que también permitan al
organo encargado de su otorgamiento, el
Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (“INAPI”, o el 1Instituto,
indistintamente), realizar una gestion
mas rapida, eficiente y de mejor calidad.

Desde el afio 2013 se encuentra en
tramitacion en el Congreso Nacional, un
proyecto de ley que modifica por completo
la actual 1ley N° 19.039 de Propiedad
Industrial, segun consta en Boletin N°
8.907-03. El mencionado proyecto se
encuentra en primer tramite
constitucional en la Comision de Hacienda
del H. Senado, habiendo sido aprobado ya
por la Comision de Economia.

Sin embargo, dada la extensidon de
ese proyecto, por una parte, y atendida
la necesidad de tomar medidas mas
urgentes que puedan impactar
positivamente otras acciones que espera
adoptar el Gobierno en materia de
promover la innovacion, mejorar la
productividad, acelerar 1la modernizaciodn
del Estado e incorporar 1la nocidn de
economia del futuro, se ha resuelto
precisamente extraer del mencionado
proyecto aquellas medidas que de manera
mas directa fomenten y promuevan dichos
fines, actualizando algunas de ellas,
segun se indicara a continuacion.

II. OBJETIVOS

El presente proyecto de 1ley toma
algunas iniciativas concretas gue
permiten contribuir a mejorar y hacer mas
eficiente el ambiente para el aumento de
la inversion y la productividad, mediante



el fomento de 1la 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 1los
procedimientos para constituir los
derechos de propiedad industrial vy
aumentando la certeza  juridica del
sistema de propiedad industrial.

En materia de marcas comerciales,
por ejemplo, el proyecto establece 1la
proteccion de nuevos tipos de signos
distintivos, incluyendo las marcas
tridimensionales; una regulacion mas
clara de las marcas colectivas Yy de
certificacion y 1la eliminacion de las
marcas de establecimientos comerciales e
industriales.

Respecto de patentes de 1invencion,
se hacen precisiones respecto del plazo
de designacion de perito para efectos de
una solicitud de proteccion
suplementaria, y se 1le 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.

En cumplimiento del objetivo trazado
en materia de procedimiento, respecto de
dibujos y disefios industriales, se
establece wun mecanismo alternativo en
virtud del cual el titular puede
solicitar la postergacion indefinida del
examen pericial, el que se podra pedir en
cualquier momento de 1la vigencia de un
certificado que expida INAPI a tal
efecto. Siguiendo la tendencia
internacional, el plazo de duracion de
esta categoria de derechos se extendera
hasta 15 afos.

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



III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO
DE LEY

ELl proyecto de ley que se presenta a
la consideracioén del Honorable Congreso
Nacional, estd estructurado sobre la base
de tres articulos permanentes y 9
articulos transitorios. En los articulos
permanentes se contienen respectivamente,

las siguientes materias: (1) las
modificaciones a 1la ley N° 19.039, de
propiedad industrial; (2) aquellas

correspondientes a la ley N° 20.254, que
estableci6 el 1Instituto Nacional de
Propiedad Industrial y (3) una
modificacion al Cdédigo Procesal Penal,
para los efectos de establecer acciodn
penal publica respecto de los delitos que
atenten contra la propiedad industrial.

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

a. Simplificacién de las notificaciones

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

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

La legislacion vigente no permite
otorgar fecha de presentacion 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 1la solicitud, fecha contra
la cual se contrastara el estado del arte
previo, para los efectos de determinar la
novedad de 1la invencidén. Ademas, esta



fecha determina el momento a partir del
cual se contara el plazo de 20 afos de la
vigencia de la patente.

Esta practica se aleja del estandar
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 mas flexibles a este
respecto en beneficio del solicitante. La
reforma al articulo 18 de la ley, que se
propone en el N° 2 del articulo primero

de este proyecto, corregira esta
situacion.
cC. 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 revision y otorgamiento
de una patente, conforme a la carga de
trabajo que cada solicitud demande. Es
asi como muchas oficinas establecen un
cargo adicional por el mayor numero de
hojas que contenga wuna solicitud de
patente, las que, en algunos casos Yy
areas de la técnica, pueden llegar a ser
muy voluminosas.

Actualmente, nuestra legislacion
solo contempla tasas por el registro de
una patente de invencidén y, por tanto, no
incluye el pago de tasas por gestiones
como las seflaladas precedentemente. Es
por ello que en el N° 2 del articulo
primero de este proyecto de ley, se
establece esta carga adicional para el
solicitante, 1la que sera a beneficio
fiscal, como todas las tasas que
establece la ley de propiedad industrial.

d. Oportunidad y forma de pago de 1las
tasas establecidas en la ley

Actualmente 1los derechos o tasas a
pagar en INAPI por el registro de
patentes de invencion, mode los de
utilidad, dibujos y disefios industriales
y esquemas de trazado de circuitos
integrados, deben ser pagados por



decenios o0 quinquenios, dependiendo del
tipo de derecho de propiedad industrial
que se trate.

Esta modalidad de pago obliga a 1los
titulares a pagar una tasa por un periodo
de tiempo largo (cinco o diez afos, segun
el caso), durante el cual el titular
podria darse cuenta que no existe una
real opcién o interés por explotar
comercialmente el derecho durante la
totalidad de este segundo quinquenio o
decenio.

Para evitar esta situacidén, en el N°
2 del articulo primero del presente
proyecto de ley, se propone una opcion de
pago por anualidades, como ya existe en
varios paises.

e. Modificacién del plazo y
procedimiento aplicable a la
renovacion de las marcas comerciales

Actualmente, el sistema de
renovacion de una marca comercial
establece que su pago puede realizarse
hasta seis meses después de su
vencimiento, 1o 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 vy
19 del articulo primero proponen
simplificar el procedimiento de
renovacion, para que la marca comercial
sea solicitada y pagada simultaneamente,
permitiendo que este tramite se requiera
con 6 meses de anticipacion 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
tramitacion de solicitudes de anotaciodn
de licencias o cambios de titularidad de
un registro ante INAPI, se pagan uha vez
gue son aceptadas (y no en el momento de
su presentacidén). Esta circunstancia se
traduce en que el costo asociado a la



tramitacion de las solicitudes de

anotacion que finalmente no son
aceptadas, no quedan sujetas a tasa
alguna.

EL N° 4 del articulo 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 presentacion.

g. Improcedencia de 1la devoluciéon 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 aprobacion o] rechazo,
permitan a sus titulares requerir la
devolucion de las tasas pagadas por
concepto de su procesamiento. Esta
practica no resulta del todo justa, pues
INAPI de todas maneras debe procesar esos
requerimientos, que, si bien no se
completaron, en algunos casos Lllegaron a
etapas avanzadas del procedimiento.

La modificacidén legal que se propone
en el N° 6 del articulo primero, consiste
precisamente en dejar expresamente
establecido gue no procedera la
devolucion de 1los montos pagados por
concepto de derechos, salvo disposiciodn
legal en contrario.

h. Eliminacidén de las marcas de
establecimiento comercial e
industrial
Nuestra legislacion contempla

actualmente 1la posibilidad de registrar

establecimientos comerciales e

industriales como marca comercial. Esta
figura es poco utilizada y responde a una
practica que no existe en otros paises.
Los N°s 7, 8, 15, 17 y 18 del articulo
primero, disponen precisamente la
eliminacion de esta figura, estableciendo
la posibilidad de que las ya registradas
sean renovadas como marca de servicio, a
fin de respetar 1los derechos adquiridos
por los titulares de dichos registros.



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

Nuestra legislacion permite
registrar como marca comercial unicamente
aquellos signos susceptibles de
representacion grafica, a saber, marcas
denominativas (palabras), marcas
figurativas (disefios o logotipos), marcas
mixtas (palabra mas disefio) y marcas
sonoras (pentagrama musical). Este
concepto excluye a las llamadas “marcas
no tradicionales” o “nuevos tipos de
marcas”, que en la practica comercial de
hoy si cumplen una funcidon marcaria v,
por 1lo tanto, son dignas de proteccion
como tales, a las que se pretende dar
cabida con ocasion de la modificacion de
la ley de propiedad industrial. Estas
podrian contemplar, por ejemplo, marcas
en movimiento, hologramas y marcas de
posicion, olfativas y tactiles.

Reemplazando el concepto de marca
del actual articulo 19 de 1la 1ley de
propiedad industrial, los N°s 9 y 13 del
articulo primero de este proyecto, dan
cabida a estas nuevas posibilidades.

j. Mejoramiento de la regulacidn de las
marcas colectivas y de certificacién

Nuestra legislacién es muy pobre en
la regulacion de marcas colectivas y de
certificacion, pues dichas categorias se
incorporaron en virtud de compromisos
internacionales adquiridos por el pais,
lo que generé6 que su inclusion en la
legislacion interna no fuera del todo
prolija.

La normativa asimila las marcas
colectivas a una comunidad y subsume las
de certificacion como un tipo de
colectivas, cuando no son ni una cosa ni
la otra. De esta forma, una marca comun vy
corriente puede tener multiples
propietarios y puede ser una comunidad.
Lo que diferencia a las marcas colectivas
y de certificacion son otros elementos,
como quiénes pueden pedirlas, cuales son
sus objetivos, si implican o] no
restricciones a ciertos actos, etc. Por



ejemplo, en las marcas de certificaciodn
su titular tiene un rol de garante y, por
tanto, no 1la utiliza, sino que permite
que terceros la wusen, fiscalizando su
buen uso.

Es por ello que los N°s 10 y 16 del
articulo primero del proyecto establecen
una regulacion mucho mas completa vy
acorde a estandares internacionales.

k. Exclusiones a los derechos
marcarios: seudonimos y genéricos

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

Del mismo modo, actualmente no es
posible declarar 1la caducidad de una
marca en el caso que haya perdido su

caracter distintivo y se haya
transformado en la denominacion genérica
de un producto 0 servicio,

contraviniéndose uno de los requisitos
principales de las marcas comerciales,
que es el de su distintividad. El N° 12
del articulo primero de este proyecto se
hace cargo de estas situaciones.

1. Restablecimiento de derechos

Nuestra legislacién solo contempla
la posibilidad de restablecimiento de
derechos respecto de 1las solicitudes de
patentes, pero se asocia a un plazo
demasiado extenso y no esta afecto al
pago de tasa alguna. EL N° 25 del
articulo 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.
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m. Obligacion de uso efectivo de 1las
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 legislaciodn
vigente, en Chile no existe la obligacion
de uso de la marca comercial.

A nivel internacional, practicamente
todos 1los paises incorporan el requisito
de uso para mantener la vigencia de 1los
registros de marcas comerciales. Se trata
de una institucidén que busca impedir el
bloqueo del sistema de proteccion
marcaria debido a la saturacion 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
publico econdmico 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 razon 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, podria  proceder la
declaracion de caducidad del derecho,
conforme lo propone el N° 20 del articulo
primero de este proyecto de ley.

n. Delito de falsificacién marcaria

En la legislacion de propiedad
industrial no se tipifica especificamente
un delito de falsificacidon marcaria,
salvo de manera general en los articulos
185 y 190 del Cdédigo Penal junto a otras
actividades ilicitas, a diferencia de lo
gque ocurre a nivel internacional, donde
se reconoce el mayor reproche asociado a
una falsificacion respecto de una simple
infraccién marcaria. Para estos efectos,
los N°s 21 y 22 del articulo primero del
proyecto, tipifican este delito y
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proponen sus sanciones, que incluyen 1la
reclusién menor en grado medio a maximo y
penas de multas.

0. Restauracion del derecho de
prioridad en materia de patentes

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

La Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual ha establecido
mecanismos para subsanar este problema
mediante 1la creacion de una plataforma
denominada “Servicio de Acceso Digital”,
en la cual se puede encontrar esta
informacion. Esta propuesta, contenida en
el N° 23 del articulo primero de este
proyecto, propone establecer 1la base
legal para el uso de esta plataforma para

reconocimiento de certificaciones
internacionales.
p. Patente provisional

Actualmente, no se contempla Ila
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 afo. ELl restablecimiento de este tipo
de patentes ha sido requerido
fundamentalmente por universidades vy
existe en otros paises del mundo. Esta
propuesta se recoge en el N° 24 del
articulo primero del proyecto.
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qg. 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 estandares de proteccidn. Sin
embargo, 1la practica y las experiencias
comparadas demuestran la necesidad de
contar con limitaciones y excepciones a
los derechos de propiedad industrial que
permitan balancear 1los 1intereses de
proteccion y fomento a la innovacion, con
otros igualmente relevantes para el
desarrollo del pais, como, por ejemplo,
el acceso a medicamentos. Asi, nuestra
ley no cuenta con instituciones tan
importantes y comunes en la mayor parte
del mundo, como 1las excepciones para
fines de investigacion o para usos no
comerciales.

Actualmente se restringe la libertad
del médico para prescribir medicamentos
de manera 1individual, para que sean
preparados en una farmacia con
independencia del derecho de patente. De
esta manera, 1los quimicos 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 dosificaciodn especifica
requerida por un paciente en particular.

EL N° 26 del articulo primero de
este proyecto introduce una serie de
limitaciones a 1los derechos conferidos,
que estan incorporados en otras
legislaciones del mundo.

r. Accién de usurpacidén de patente

Conforme a la legislacidn actual, si
una patente de invencion es registrada
por quien no tenia derecho a hacerlo, su
legitimo titular no tiene otra opcion mas
que solicitar 1la declaracion de nulidad
del registro. De este modo, el legitimo
titular de la 1invencion que se Vvio
privado de su registro, no tiene la
posibilidad de recuperar dicho activo,
asistiéndole unicamente la alternativa de
requerir su cancelacidén, conforme a una
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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
invencion.

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

S. Limite a la protecciodon suplementaria

Para dar cumplimiento a compromisos
internacionales, 1la ley N° 19.039, de
Propiedad Industrial establece la
posibilidad de requerir un término de
proteccion suplementaria de una patente
de invencion, extendiendo asi su plazo de
vigencia mas alla de los 20 afos 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 vy
(b) que el procedimiento de registro de
la patente haya demorado mas de cinco
afos contados desde la fecha de
presentacion de la respectiva solicitud o
mas de tres afios contados desde el
“requerimiento de examen” pericial. Esta
ultima formula ha generado conflictos de
interpretacion, ya que nuestra normativa
no contempla una fase formal de
“requerimiento de examen”, se trata de
una expresion contenida en el tratado de
libre comercio celebrado entre nuestro
pais y Estados Unidos de América.

Ademas, la proteccidon suplementaria
de patentes no estd sujeta a ningun
limite de tiempo en nuestra legislacion
actual, como si se hace en otros paises
que contemplan esta figura, circunstancia
que puede dar origen a la duraciodn
excesiva de una patente. En razén de 1lo
anterior, se propone en los N°s 29, 30 y
31 del articulo primero de este proyecto,
el establecimiento de un maximo de cinco
afios de extension de la proteccion
suplementaria, como existe en otras
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legislaciones del mundo, entre otras, la
de Estados Unidos de América.

t. Procedimiento de depdsito de dibujos
y disefios industriales

El registro de dibujos vy disefios
industriales se encuentra actualmente
sometido al mismo procedimiento de
registro que las patentes de invencion.
Esta engorrosa Yy compleja tramitaciodn
redunda en una subutilizacion del sistema
por parte de 1los disefiadores nacionales
que, dada la naturaleza dinamica de sus
creaciones, requieren procedimientos mas
agiles y expeditos.

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

u. Extensién del plazo de duracién de
los dibujos y disefios industriales

Actualmente 1los dibujos y disefios
industriales estan sujetos a un plazo de
duracion de 10 afos, no renovables, a
diferencia de 1o que ocurre en otras
legislaciones, como la europea, la
estadounidense y algunos paises
latinoamericanos (p.ej. Argentina, Brasil
y México) e incluso el Arreglo de La Haya
relativo al Registro Internacional de
Dibujos y Disefios Industriales, que
cuenta con 66 miembros y del cual Chile
espera formar parte, donde el plazo de
vigencia puede alcanzar hasta 1los 25
afos.

Siguiendo el modelo del Arreglo de
La Haya, el N° 33 del articulo primero
del proyecto, propone una duracion maxima
de 15 afos.

V. Invenciones de servicio

Conforme a la legislacion vigente,
el Tribunal de Propiedad Industrial es
llamado a resolver 1las controversias
relativas a 1invenciones de servicio
(aquellas desarrolladas por causa 0 con
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ocasion de un contrato de trabajo o
prestacion de servicios), materias que
parecen escapar a la competencia propia,
especifica y técnica de este tribunal. Se
estima conveniente traspasar el
conocimiento de estas materias a los
tribunales ordinarios de justicia, segun
la propuesta contenida en el N° 35 del
articulo primero del proyecto.

w. Secreto Comercial

Nuestra legislacion vigente
contempla un concepto de secreto
empresarial restringido, que no se ajusta
a estandares internacionales de
proteccion. Es por ello que el N° 38 del
articulo primero del proyecto, propone
establecer una definicidon mas acorde al
articulo 40 del Acuerdo de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio, ADPIC, que fija el estandar
en esta materia, complementada por las
disposiciones propuestas en 1los N°s 36,
37, 39 y 40.

X. Mejoramiento de la regulacion
aplicable a indicaciones geograficas
y denominaciones de origen

La regulacion sobre indicaciones
geograficas y denominaciones de origen
tiene poco mas de diez afios en Chile y ha
demostrado requerir de algunos ajustes
con el fin de perfeccionar y potenciar el
sistema. Uno de los temas mas relevantes
es la necesidad de contar con una
regulacion clara respecto a las normas de
control de las indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen. Ademas, éstas
tienen wuna duracion indefinida y solo
pueden ser objeto de nulidad en casos de
infraccion 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 1las normas de
control.

Desde 1la creacion del registro de
indicaciones geograficas y denominaciones
de origen en 2005, la experiencia en la
tramitacion de solicitudes ha 1llevado a
promover cambios en el sistema, que
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permiten diferenciar de manera mas 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 articulo
primero de este proyecto se refieren a
dicho mejoramiento.

y. Indemnizaciones preestablecidas en
caso de infraccién marcaria

No existe en materia de propiedad
industrial una norma que adecue nuestra
legislacion a 1los 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 articulo
primero propone una sancion de esta
naturaleza, 1la que puede alcanzar las
2.000 Unidades Tributarias Mensuales por
infraccion.

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

E1l Tratado de Cooperacidén en materia
de Patentes (PCT) es un tratado
internacional ratificado por mas de 150
Estados contratantes -entre ellos Chile-
que permite solicitar 1la proteccion de
una 1invencion por patente mediante la
presentacion de una unica solicitud
“internacional” en un gran numero de
paises, sin necesidad de cursar por
separado varias solicitudes de patente
nacionales o regionales. La concesion de
patentes es competencia de las oficinas
nacionales o0 regionales de patentes (en
Chile, INAPI), durante lo que se denomina
la “Fase nacional”.

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

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

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

a. Ampliaciéon de 1las facultades de
recaudacién de fondos por convenios
nacionales e internacionales

La letra f) del articulo 3 de la ley
de INAPI establece gue éste esta
facultado para “Recaudar 1los recursos que
la ley 1le asigna a nombre propio o de
terceros. Estos incluyen aquellos
establecidos en tratados internacionales
vigentes.

Sin embargo, dada la vinculacion 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 via de 1la
cooperacion y asistencia técnica. Es por
€S0 que se estima necesario ampliar esta
facultad de recaudacion, respecto de
recursos provenientes de convenios de
cooperacion nacional o internacional,
como 1o propone el N° 1) del articulo
segundo de este proyecto. En todo caso,
estos recursos se manejaran dentro del
presupuesto ordinario de INAPI, que forma
parte del presupuesto de la Nacion.
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b. Otorgar a INAPI la calidad de parte
en materia judicial

Respecto de las decisiones
definitivas de INAPI en el ambito
jurisdiccional, procede el recurso de
apelacion ante el Tribunal de Propiedad
Industrial y, eventualmente, 1los recursos
de casacion y queja. Cuando ello ocurre
en procedimientos no contenciosos, es
porque un solicitante de algun derecho de
propiedad industrial ha recurrido
respecto de la decision de INAPI, sin que
exista en dichos procesos un contradictor
del recurso interpuesto, vya que el
Instituto no tiene capacidad para actuar
como parte en esos procesos, como es el
caso de otros Organos administrativos que
ejercen funciones jurisdiccionales.

De modo de permitirle al Instituto
comparecer ante los tribunales ordinarios
para sostener 1los fundamentos de sus
resoluciones, el N° 2) del articulo
segundo de este proyecto de ley, propone
facultar a INAPI para que tenga la
calidad de parte, cuando asi 1o ameriten
las circunstancias de una causa
especifica que justifique su revisidn por
un tribunal superior.

3. Modificacién del Cédigo Procesal
Penal en el sentido de establecer
accioén penal publica para 1los tipos
penales establecidos por 1la 1ley N°
19.039, de Propiedad Industrial.

Actualmente, los tipos penales
establecidos en 1la 1ley N° 19.039, que
Establece Normas Aplicables a los
Privilegios Industriales y Proteccion de
los Derechos de Propiedad Industrial son
de accion penal publica previa instancia
particular, a diferencia de 1los delitos
contemplados en materia de derecho de
autor, que son de accidén penal publica.
Esta situacion, en el caso de los delitos
de propiedad industrial, dificulta su
observancia y complica innecesariamente
la labor de 1los organismos persecutores,
ya que, se requiere de una denuncia o
querella previa para la investigacion de
estos delitos.
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E1l articulo 53 del Cddigo Procesal
Penal dispone que la accidon penal publica
para la persecucion de todo delito que no
esté sometido a regla especial debe ser
ejercida de oficio por el ministerio
publico, 1o que no ocurre en el caso de
los delitos de la ley N° 19.039, porque
el articulo 54 del mismo codigo, en su
literal e), establece que los delitos que
son de accidén publica previa instancia
particular, entre otros, corresponden a
aquellos previstos en la ley N° 19.039,
gque establece normas aplicables a los
privilegios industriales y proteccion de
los derechos de propiedad industrial.

El articulo tercero del presente
proyecto, propone entonces la derogacion
del 1literal e) del articulo 54 del
mencionado coé6digo, a fin de que los tipos
penales incluidos en 1la ley N° 19.039,
sean de acciodn publica.

En mérito de las consideraciones
expuestas, someto a vuestra consideraciodn
el siguiente

PROYECTO D E L EY:

“Articulo primero.- Introducense 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 1ley 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
notificaciones que digan relacion 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
gue este ultimo debera confeccionar. Dicho estado diario sera



20

publicado en 1la forma que determine el reglamento. Se
entendera notificada cualquier resolucidén que aparezca en
dicho estado diario, salvo aquéllas respecto de las cuales la
ley ordene una forma de notificacion diferente.

La notificacion de oposicidon a la
solicitud de registro se practicara a través del medio
electronico definido por el solicitante en el expediente. En
estos casos, la notificacidén 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 resolucidn sera
notificada igualmente por medio electronico, conjuntamente
con la notificacidon de oposicidén. Si no resultare posible
realizar la notificacion por medio electrodnico, la resoluciodn
correspondiente se entendera notificada por el estado diario,
conforme a lo que disponga el reglamento.

La notificacion de 1la demanda de
caducidad o de nulidad de un registro se efectuara en 1los
términos sefialados en 1los articulos 40 y siguientes del
Codigo 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 domicilio ni residencia en Chile se notificara al
apoderado o representante a que se refiere el articulo 2° de
esta ley.

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

La fecha y forma en que se practico
la notificacidn, deberéa constar en el expediente.”.

2) Reemplazanse en el articulo 18, sus
incisos segundo y tercero, por los siguientes 1incisos
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo sefialado en el
inciso precedente y a requerimiento del solicitante, el
Instituto podréa otorgar fecha de presentacidén a una solicitud
aun cuando no se haya acreditado el pago previsto, pero no se
le dara mas tramite a 1la solicitud hasta que éste no se
acredite, 1o que debera hacerse dentro de 1los 30 dias
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siguientes de otorgada la fecha de presentacion, bajo
apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de
invencion que exceda las 50 hojas debera pagar, conjuntamente
con la tasa de presentacion, una tasa adicional equivalente a
una Unidad Tributaria Mensual por cada 20 hojas adicionales o
fraccion.

ELl 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 topografias de circuitos integrados; y el
segundo y tercer quinquenio de los dibujos y disefios
industriales, podra efectuarse mediante una de las siguientes
modalidades, a elecciodn del titular:

a) Pagos anuales e iguales,
equivalentes a cero coma cuatro Unidades Tributarias
Mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o
guinquenio, segun corresponda. Dichos pagos anuales deberan
efectuarse dentro del afo previo a la anualidad que
corresponda o dentro de un periodo de gracia de seis meses
siguientes a la expiracidén de cada afio, con una sobretasa de
20% por cada mes o fraccién de mes, contados a partir del
primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago unico a efectuarse
antes del vencimiento del primer decenio o quinquenio, segun
corresponda, gue sera equivalente a cuatro Unidades
Tributarias Mensuales en el caso de las patentes y 1los
dibujos y disefios industriales y a dos Unidades Tributarias
Mensuales en el caso de 1los modelos de wutilidad y 1los
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados. ELl
pago UuUnico debera efectuarse dentro del afio previo al
cumplimiento del primer decenio o0 quinquenio, segun
corresponda, o dentro de un periodo de gracia de seis meses
siguientes a su expiracidn, con una sobretasa de 20% por cada
mes o fraccion de mes, contados a partir del primer mes del
periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago
dentro de 1los términos sefialados en 1los literales a) o b)
precedentes, los derechos a los cuales hace referencia este
articulo caducaran.”.
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3) Modificase el articulo 18 bis B, en
el siguiente sentido:

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

b) Sustituyese el inciso segundo,
por el siguiente:

“La renovacion de registros de
marcas estara sujeta al pago de una tasa equivalente a seis
Unidades Tributarias Mensuales por clase. La acreditacion de
dicho pago debera realizarse conjuntamente con la solicitud
de renovacioén. Las solicitudes de renovacion presentadas con
posterioridad al vencimiento del registro a renovar estaran
sujetas al pago de una sobretasa correspondiente al 20% por
cada mes o fraccion de mes posterior a la expiracion del
registro.”.

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”.

5) Reemplazase en el inciso segundo
del articulo 18° bis E la expresidon “carta certificada” por
“medio electronico”.

6) Reemplazase su articulo 18 bis F
por el siguiente:

“No procedera la devolucion de 1los
montos pagados por concepto de derechos, salvo disposiciodn
expresa en contrario.”.

7) Reemplazase en los articulos 19, 19
bis D, letras e), f), g) y h) del articulo 20 y letra a) del
articulo 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 0
industrial” o “bienes, servicios o establecimientos” por la
expresion “productos o servicios” o “producto o servicio”,
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segun corresponda, todas 1las veces que aparecen en las
citadas disposiciones.

8) Reemplazase en la letra g) del
articulo 20, las dos veces que aparece, la frase “productos,
demanda esos servicios o0 tiene acceso a esos establecimientos
comerciales o industriales”, por 1la frase “productos o
demanda esos servicios”.

9) Modificase el inciso primero del
articulo 19, en el siguiente sentido:

a) Eliminase 1la frase “que sea
susceptible de representacion grafica”.

b) Intercéalase, entre la expresion
“sonidos,” y la frase “asi como también”, 1la frase “olores o
formas tridimensionales.”.

10) Derodgase el inciso final del
articulo 19 bis.

11) En el articulo 19 bis A, eliminase
en el inciso primero, la frase “por no pago de los derechos
de renovacion”.

12) Agréganse los siguientes 1incisos
segundo y tercero al articulo 19 bis E:

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

Del mismo modo, 1los titulares de
marcas registradas que incorporen términos geograficos o
indicaciones relativas al género, naturaleza, variedad,
origen, nacionalidad, procedencia, destinacion, peso, valor,
calidad, caracteristicas u otros términos descriptivos de
productos o servicios, no podran impedir 1la utilizacidn de
dichos términos 0 indicaciones cuando se utilicen
precisamente para identificar o] informar el origen
geografico, el género, naturaleza, variedad, origen,
nacionalidad, procedencia, destinaciodn, peso, valor, calidad,
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u otra caracteristica descriptiva para un producto o
servicio, excepto cuando induzca a error o confusion al
publico consumidor.”.

13) Modificase el articulo 20, en el
siguiente sentido:

a) Reemplazase en el literal 1),
la frase inicial “La forma o el” por la palabra “El”.

b) Introducese el siguiente
literal 1), nuevo:

“1) Las que no sean
susceptibles de ser representadas en el registro de manera
tal que permita a las autoridades competentes y al publico en
general determinar el objeto claro y preciso de la protecciodn
otorgada a sus titulares, de conformidad a lo que establezca
el reglamento.”.

14) Reemplazase 1la frase final del
inciso primero de su articulo 22, por la siguiente: “De no
ser aceptada la reclamacion, 1la solicitud se tendra por
abandonada”.

15) Eliminase en el inciso segundo de
su articulo 23, la frase *“establecimientos comerciales o
industriales de fabricacidon o comercializacidén asociados a
productos especificos y determinados de una o varias clases;

yII ]

16) Intercalanse los siguientes
articulos 23 bis A, 23 bis B y 23 bis C, nuevos, pasando los
actuales articulos 23 bis A y 23 bis B, a ser los articulos
23 bis D y 23 bis E, respectivamente:

“Articulo 23 bis A.- Bajo 1la
denominacién marca colectiva se comprende todo signo o
combinacion de signos capaz de distinguir en el mercado 1los
productos o servicios de 1los miembros de una asociacion
respecto de los productos o servicios de terceros.

Para estos efectos se entendera por
asociacion a las agrupaciones de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios que gocen de
personalidad juridica.
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La marca colectiva no podra cederse
a terceras personas.

Articulo 23 bis B.- Bajo la
denominacidén marca de certificacion se comprende todo signo o
combinacion de signos capaz de distinguir en el mercado 1los
productos o servicios de terceros, garantizando que éstos
cumplen con requisitos y caracteristicas comunes.

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

ELl titular de una marca de
certificacion debera autorizar su uso a toda persona cuyo
producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el
reglamento de uso de la marca.

Articulo 23 bis C.- Las solicitudes
de registro de marcas colectivas o marcas de certificaciodn
deberan acompafnarse de un reglamento de uso, el cual debera
contener las menciones minimas establecidas en el reglamento
de esta ley.

ElL 1Instituto podra objetar el
registro del reglamento de uso o su modificacion, en caso que
a su juicio se infrinjan disposiciones legales o
reglamentarias, o éste contenga disposiciones contrarias al
orden publico o que puedan inducir a error o confusion al
publico consumidor.”.

17) Eliminase en el inciso primero del
articulo 23 bis A, que pasa a ser articulo 23 bis D, el
siguiente parrafo: “Lo establecido en el articulo anterior
sera igualmente aplicable a las diversas clases de productos
comprendidos en la cobertura de 1los establecimientos
industriales y comerciales.”.

18) Reemplazase el articulo 23 bis B,
gue pasa a ser articulo 23 bis E, por el siguiente:

“Articulo 23 bis E.- Los registros
de marcas tendran validez para todo el territorio de la
Republica.”.
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19) Reemplazase su articulo 24, por el
siguiente:

“Articulo 24.- El registro de una
marca tendra una duracién de diez afos, contados desde la
fecha de su inscripciodén en el registro respectivo. El titular
tendra el derecho de pedir su renovacidén dentro del plazo de
los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia vy
hasta seis meses de su expiracion, cumpliendo con 1o previsto
en el articulo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido este plazo sin que se
presente la solicitud de renovacion, el registro caducara.”.

20) Agrégase después del articulo 27°,
los siguientes articulos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27
bis D, nuevos:

“Articulo 27 bis A.- Procedera la
declaracion de caducidad total o parcial de un registro de
marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos 5 afilos a
partir de la fecha de concesion 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 mas de 1los productos
y/0 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 1la designacion usual de un
producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo
gue en el curso de las operaciones comerciales y en el uso
generalizado del publico, la marca haya perdido su fuerza o
capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se
aplique. Con todo, no se entendera que el titular de una
marca ha provocado o tolerado dicha transformacién si ha
usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que
se trata de una marca registrada, referidas en el articulo
25.
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La declaracion de caducidad no
podra formularse de oficio y sO6lo podra requerirse por quien
detente un interés legitimo.

Articulo 27 bis B.- La carga de la
prueba del uso de la marca correspondera a su titular. El uso
efectivo de la marca se acreditara 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 1ley tendra valor de
declaracion jurada, siendo el titular de la marca responsable
de su veracidad.

No habiéndose acreditado el uso de
la marca en los términos seflalados, procedera la declaraciodn
de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones
validas basadas en la existencia de obstaculos al uso de la
marca.

Se reconoceran como razones validas
de falta de uso, las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular y que
constituyan un obstaculo al uso de 1la marca, como las
restricciones a la importacion u otros requisitos oficiales
impuestos a los productos o servicios protegidos.

Articulo 27 bis C.- Podra deducir
demanda reconvencional de caducidad quien sea demandado de
nulidad o de oposicidn en base a una marca registrada con
anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestacion.
La reconvencion se substanciara y fallara conjuntamente con
la demanda principal.

Una vez presentada 1la demanda
reconvencional, se dara traslado al actor, que debera
responder dentro del plazo 30 dias contado desde su
notificacion, a cuyo vencimiento se recibira 1la causa a
prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales
seguiran un mismo procedimiento.

Articulo 27 bis D.- La caducidad
producira sus efectos desde que se practique la cancelacion
total o parcial del registro correspondiente ordenada por
sentencia firme.
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Si la causal de caducidad so6lo se
configurase para una parte de los productos o servicios para
los cuales esté registrada la marca, su declaracion soOlo se
extendera a los productos y/o servicios afectados. EL
registro de 1la marca subsistira respecto de los demas
productos y/o servicios.”.

21) Introducese el siguiente articulo
28 bis, nuevo:

“Articulo 28 bis.- Sera sancionado
con la pena de reclusion menor en su grado medio a maximo vy
multa de 100 a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales:

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

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

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

22) Reemplazase en el inciso primero
del articulo 29, la expresion “al articulo anterior”, por la
frase “a los articulos 28 y 28 bis.

23) Agrégase al articulo 34, el
siguiente inciso segundo:

“La prioridad podra acreditarse de
acuerdo a 1los medios y modalidades establecidas en el
reglamento.”.

24) Agrégase el siguiente articulo 40:
“Articulo 40.- Sin perjuicio de 1o

establecido en el articulo 42 de esta ley, cualquier persona
gue tenga una invencion, pero que aun no pueda cumplir con
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todos 1los elementos de una solicitud de patente para su
presentacién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 43,
podréa presentar una solicitud de patente provisional, que el
Instituto reconocera 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
sefialado en el inciso anterior, contado desde su
presentacién. La solicitud provisional no podra reivindicar
la prioridad de una solicitud anterior.

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

Ademas, la solicitud de patente
provisional debera venir acompafiada de wun documento en
espafiol o 1inglés que describa 1la 1invencién de manera
suficientemente clara y completa, de tal manera que la
invencion pueda llevarse a cabo por una persona experta en la
técnica. En caso de ser necesario debera acompafarse también,
al menos, un dibujo.

Antes de la expiracion del plazo de
12 meses a contar de la fecha de presentacion de la solicitud
provisional, el titular debera solicitar 1la patente
definitiva acompafiando todos 1los documentos mencionados en
los articulos 43, 43 bis y 44 de esta ley, debidamente
redactados en espafiol.

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

La solicitud definitiva conservara
la prioridad de 1la solicitud provisional, siempre que su
contenido no implique wuna ampliacién del campo de la
invencion de esta ultima o de la divulgacion contenida en la
solicitud provisional. Si 1la solicitud definitiva ampliare
dicho campo, 1los contenidos modificados tendran para todos
los efectos juridicos, 1la fecha de 1la presentacion de la
solicitud definitiva.
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ELl plazo de vigencia de la
solicitud de patente definitiva presentada de acuerdo a 1los
articulos precedentes se contara desde la fecha de
presentacion de la solicitud provisional de patente.”.

25) Introducense las siguientes
modificaciones al inciso segundo del articulo 45:

a) Reemplazase la expresion
“ciento veinte” por “sesenta”.

b) Agrégase, antes del parrafo
final, la siguiente frase “, para lo cual debera acreditar el
pago de una tasa equivalente a dos unidades tributarias
mensuales”.

26) Agrégase, en el articulo 49, el
siguiente inciso final:

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

a) Los actos realizados
privadamente y sin motivos comerciales;

b) Actos realizados por motivos
exclusivamente experimentales relativos al objeto de 1la
invencion patentada;

c) Preparacion de medicamentos
bajo prescripcion médica para casos individuales;

d) ELl empleo, a bordo de navios de
otros paises, de medios que constituyan el objeto de su
patente en el casco del navio, en las maquinas, aparejos,
aparatos y demas accesorios, cuando dichos navios penetren
temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno,
con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente
para las necesidades del navio;

e) El empleo de medios que
constituyan el objeto de su patente en 1la construccién o
funcionamiento de 1los aparatos de locomocion aérea o
terrestre de otros paises o de 1los accesorios de dichos
aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en
territorio chileno.”.
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27) Eliminase 1la letra a) del articulo
50, pasando las 1letras b) y <c¢) a ser a) y b),
respectivamente.

28) Agrégase el siguiente articulo 50
bis, nuevo:

“Articulo 50 bis.- Cuando quien ha
obtenido 1la patente no tenia derecho a ello, su legitimo
titular tendra derecho a solicitar 1la transferencia del
registro y la correspondiente indemnizacion de perjuicios.
Esta accidon prescribira en el plazo de cinco afos, contados
desde la fecha del registro. Conocera de ella el juez de
letras en lo civil, segun las normas de competencia del
Codigo de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento
sumario.”.

29) Sustituyese su articulo 53 Bis 1,
por el siguiente:

“Articulo 53 Bis 1.- Dentro de 1los
60 dias de otorgada una patente, el titular tendra derecho a
requerir un término de Proteccidén Suplementaria, siempre que
hubiese existido demora administrativa injustificada en el
otorgamiento de 1la patente y el plazo en el otorgamiento
hubiese sido superior a cinco afios, contado desde la fecha de
presentacion de la solicitud o de tres afos contados desde el
requerimiento de examen, cualquiera de ellos que sea
posterior.

Se entendera que el requerimiento
de examen se produce con la aceptacion del cargo mencionada
en el inciso primero del articulo 7° de esta ley.

La proteccion suplementaria  se
extendera soOolo por el periodo acreditado como demora
administrativa injustificada. Con todo, no se podra conceder
un término de proteccidn suplementaria superior a los cinco
afos.”.

30) Sustituyese en el articulo 53 Bis 2
la expresion “seis meses” por “60 dias”.

31) Sustituyase su articulo 53 Bis 5,
por el siguiente:
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“Articulo 53° Bis 5.- El término de
proteccion suplementaria debera ser anotado al margen del
registro respectivo, previo pago de una tasa de una Unidad
Tributaria Mensual por cada afio o fraccion de afio de
proteccion adicional. El pago sOlo se podra efectuar dentro
de los 30 dias siguientes a la resolucidon que lo requiere,
sin el cual no se tendra la proteccidn establecida en este
Parrafo.”.

32) Intercalase, a continuacion del
Titulo VvV “De 1los Dibujos y Disefios 1industriales”, el
siguiente Parrafo 1°, nuevo, que comprendera de los articulos
62 al 67, inclusive:

“Parrafo 1°
Del registro de los dibujos y disefios industriales

33) Reemplazase, en el articulo 65, la
frase final “no renovable de 10 afos, contado desde la fecha
de su solicitud”, por 1la siguiente frase, “de cinco afos,
renovable por dos periodos adicionales de cinco afios cada
uno.”.

34) Intercalase, a continuacion del
articulo 67, el siguiente Parrafo 2°, nuevo:

“Parrafo 2
Certificado de Deposito de Dibujos y Disefios Industriales

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

E1l procedimiento abreviado para la
obtencion de un certificado de depdésito no considera 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
dep6ésito de dibujo o disefio industrial obtenido en
conformidad al procedimiento abreviado establecido en el
presente titulo no podra ejercer las acciones contempladas en
el Parrafo 1° de este Titulo sino una vez realizado vy
aprobado el examen de fondo contemplado en el procedimiento
de registro general.

Articulo 67 bis B.- 1Ingresada la
solicitud conforme al procedimiento abreviado para la
obtencion de wun certificado de depdsito, el Instituto
practicara un examen preliminar, destinado a verificar el
cumplimiento en forma cabal de 1los requisitos formales de
presentacion, establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se
detectare algun error u omision, se apercibira al solicitante
para que realice las correcciones, aclaraciones o0 acompafie
los documentos pertinentes dentro del término de 30 dias, sin
gque por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse
los errores u omisiones dentro del plazo sefialado, 1la
solicitud se tendra por no presentada.

Si el solicitante diere
cumplimiento parcial o erréneo 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 30 dias.

Articulo 67 bis C.- Una vez
comprobado el cumplimiento de 1los requisitos formales de
presentacién, o subsanados 1los errores u omisiones en el
plazo establecido, el Instituto emitira el certificado de
deposito del dibujo o diseio industrial objeto de 1la
solicitud, 1indicando que dicho certificado de deposito se
emitio conforme al procedimiento abreviado para la obtenciodn
de un certificado de deposito y que, por tanto, no ha
aprobado un examen sustantivo que habilite 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 depodsito del dibujo o disefio industrial obtenido conforme
a este titulo tendra una duracion maxima de 15 afios contados
desde 1la presentacion de 1la respectiva solicitud. Dicho
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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 depodsito del dibujo o disefio industrial
conforme al procedimiento abreviado para la obtencion de un
certificado de depdsito, 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 de la emision de un certificado de depodsito de
dibujo o disefio industrial conforme al procedimiento
abreviado para la obtencion de un certificado de depodsito,
tanto el titular como cualquier interesado podra solicitar, a
su costo, el examen de fondo del dibujo o disefio 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 1la practica del
examen de fondo al dibujo o disefio industrial objeto del
certificado de depdsito obtenido conforme al procedimiento
abreviado establecido en este titulo, debera acreditar el
pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el
articulo 8° de esta ley. En caso contrario, se tendra 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 cancelacién del
certificado de depodsito.

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 1la solicitud de dibujo o
disefio industrial objeto del correspondiente certificado de
dep6ésito conforme a 1las reglas generales en materia de
oposicion. Vencido el plazo establecido en el articulo 5° sin
gue se 1interponga oposicion o bien, una vez que el
procedimiento de oposicidén se encuentre en estado de
resolver, el Instituto procedera a dictar 1la resolucion de
aceptacion o rechazo de 1la solicitud de dibujo o disefio
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industrial, conforme a las normas aplicables al procedimiento
general de registro. Si 1la solicitud de dibujo o disefio
industrial objeto del certificado de depdésito es aceptada a
registro, se 1le tendra, para todos 1los efectos, como una
solicitud de dibujo o disefio industrial presentada conforme
al procedimiento de registro general y se estara a 1o
dispuesto en el articulo 18 para enterar el pago de 1los
derechos correspondientes.

Articulo 67 bis H.- La solicitud de
obtencion de un certificado de depdsito de dibujos y disefios
industriales conforme al procedimiento abreviado establecido
en este titulo, estara afecta al pago de un derecho
equivalente a una Unidad Tributaria Mensual, sin el cual no
se le dara tramite. La cantidad pagada quedara a beneficio
fiscal sin que proceda su devolucion en ningun caso.”.

35) Reemplazase el articulo 72, por el
siguiente:

“Articulo 72. - Todas las
controversias relacionadas con la aplicacion de las
disposiciones de este Titulo se resolveran breve 'y
sumariamente por la justicia ordinaria, segun las reglas
generales.”.

36) Reemplazase, en el epigrafe del
Titulo VIII “De 1los Secretos Empresariales y de la
Informacién Presentada a la Autoridad para la Obtencidn de
Registros 0 Autorizaciones Sanitarios”, la expresion
“Secretos Empresariales”, por la de “Secretos Comerciales”.

37) Reemplazase la frase “De los
secretos empresariales”, que sigue a continuacion del
epigrafe del Titulo VIII, por Llo siguiente: “Parrafo 1° “De
lo Secretos Comerciales”.

38) Reemplazase el articulo 86, por el
siguiente:

“Articulo 86.- Se entiende por
secreto comercial toda informacion no divulgada que una
persona posea bajo su control y que pueda usarse en alguna
actividad productiva, 1industrial o comercial, siempre vy
cuando dicha informacion:
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a) Sea secreta en el sentido de no
ser, como conjunto o en la configuracion y reunidn precisas
de sus componentes, generalmente conocida, ni facilmente
accesible para personas que se encuentran en los circulos en
los que normalmente se utiliza ese tipo de informacion;

b) Tenga wun valor comercial por
ser secreta; y

c) Haya sido objeto de medidas
razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla
secreta.

39) Modificase el articulo 87, en el
siguiente sentido:

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

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

c) Reemplazase la palabra
“titular”, 1las dos veces que aparece, por la expresion
“legitimo poseedor”.

40) Reempléazase, en el articulo 88, la
palabra “empresarial”, por la palabra “comercial”.

41) Reemplazanse los articulos 92, 93,
94 y 95, por los siguientes:

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

a) Se entiende por indicacion
geografica aquella que identifica un producto como originario
de un pais, regién o localidad determinada, cuya calidad,
reputacion u otra caracteristica del mismo sea imputable a su
origen geografico; siempre que al menos, una de las etapas de
produccion o elaboracion se realice en el pais, region o
localidad determinada.
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b) Se entiende por denominacidn de
origen aquella que identifica un producto como originario de
un pais, region o localidad determinada, cuya calidad,
reputacion u otra caracteristica del mismo sea imputable
fundamentalmente a su origen geografico, para 1o cual su
produccion o elaboracién se debe realizar integramente en el
pais, region 0 localidad determinada; no obstante,
excepcionalmente podran ser consideradas denominaciones de
origen aquellas en que algunas de las materias primas de 1los
productos provengan de una zona geografica mas extensa o
diferente a la zona delimitada siempre que:

1) La elaboracion, produccion
0 transformacion del producto se realice integramente en la
zona delimitada por la denominacion de origen; vy

ii) El reglamento de uso Yy
control de 1la denominacion establezca de forma clara vy
delimite las caracteristicas o condiciones que la materia
prima debe cumplir y contenga mecanismos de control que
garanticen el cumplimiento de dichas condiciones.

Articulo 93.- Las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen se regularan por las
normas de esta ley, su reglamento y por 1los reglamentos
especificos de uso y control que se aprueben. Lo anterior, se
entendera sin perjuicio de las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado,
y las que se refieren a la zonificacidn viticola,
prevaleciendo respecto de ellas 1las normas especificas
contenidas en 1la 1ley N° 18.455, que fija normas sobre
Produccion, Elaboracién y Comercializacién de alcoholes
etilicos, bebidas alcohdlicas y vinagres, y deroga Libro I de
la ley N°17.105.

Salvo 1o dispuesto en el articulo
103, que permite a las autoridades nacionales, regionales,
provinciales o comunales conferir autorizacion para el uso de
las indicaciones geograficas y denominaciones de origen de su
titularidad a los productores de la zona protegida, éstas vy
aquellas no podran ser objeto de apropiacién o gravamen que
limiten o impidan su uso por Llos beneficiarios que cumplan
con los requisitos establecidos en esta ley, en su
reglamento vy en el reglamento de uso y control de 1la
indicacién o denominacion.
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Articulo 94.- El reconocimiento de
una indicacion geografica o denominacidén de origen se hara
por el Instituto, mediante la incorporacion de la misma en el
registro. Toda persona podra solicitar el registro de una
indicacidén geografica o denominacidn de origen, siempre que
represente a un grupo significativo de productores,
fabricantes o artesanos, agrupandose en alguna de las formas
juridicas asociativas que establezca el reglamento de esta
ley, cuyos predios o0 establecimientos de extraccion,
produccion, transformacidén o elaboracion se encuentren dentro
de la zona de delimitacidn establecida por 1la indicacion
geografica o denominacion de origen solicitada y cumplan con
los demas requisitos sefialados en esta ley. También podran
solicitar el reconocimiento de una indicacidén geografica o
denominaciodn de origen las autoridades nacionales,
regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de
indicaciones geograficas o denominaciones de origen ubicadas
dentro de 1los territorios de sus respectivas competencias.
Sera titular de la indicaciodn geografica o de la denominacion
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 titulo.

Articulo 95.- No podran reconocerse
como indicaciones geograficas o denominaciones de origen 1los
signos o expresiones:

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

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

c) Que puedan inducir a error o
confusion en el publico consumidor respecto de la procedencia
o de los atributos de los productos que pretenden distinguir
con la indicacion geografica o denominacidén de origen;

d) Que sean indicaciones comunes o0
genéricas para distinguir el producto de que se trate,
entendiéndose por ello las consideradas como tales por 1los
conocedores de la materia o por el publico en general, salvo
gue hayan sido reconocidas como indicaciones geograficas o
denominaciones de origen en virtud de tratados
internacionales ratificados por Chile;
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e) Que grafica, 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 grafica, fonética o]
conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear
confusion 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 tendria un
mejor derecho a obtener el registro, siempre que la
indicacidén o denominacion 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 reproduccion
total o parcial, la imitacion, la traduccion o la
transcripcion de una marca comercial, denominacion de origen
0 indicacion geogréafica notoriamente conocida en Chile, en el
sector pertinente del publico, que esté o no registrada y
cualesquiera sean los productos para los cuales el signo se
solicite cuando su wuso, en relacion con 1los productos
solicitados, fuese susceptible de causar confusién o inducir
a error o engafio sobre la procedencia del producto, o si
existiere riesgo de asociar la indicacion geografica o la
denominacién de origen solicitada con el titular de la marca
comercial, denominacion de origen o indicacidén geografica
notoriamente conocida o constituyera una explotacion desleal
de la reputacidén de éstas, incluida la dilucidn 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, denominacidén de origen o indicaciodén geografica
notoriamente conocida.”.

42) Reemplazanse los articulos 97 y 98,
por los siguientes:

“Articulo 97.- La solicitud de
reconocimiento de una indicacidén geografica o denominacion de
origen debera contener 1los datos y antecedentes que
establezca el reglamento.
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Articulo 98. - Respecto del
cumplimiento de todas o algunas de las exigencias a que se
refiera el reglamento, el Instituto podra requerir un informe
a otros ministerios o servicios publicos, quienes deberan
evacuarlo en el plazo de 45 dias, a contar de la notificaciodn
del requerimiento del mismo.”.

43) Reemplazase el articulo 100, por el
siguiente:

“Articulo 100.- El registro de una
indicacidén geografica o denominacion de origen tendra
duracion indefinida en tanto se mantengan las condiciones que
dieron lugar al reconocimiento. Para este efecto, cualquier
persona podra impetrar una accion de cancelacidén, fundada en
gue el producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida
o que se han dejado de cumplir las condiciones que
justificaron su reconocimiento, sin limitacion de tiempo.

ELl registro podréa ser modificado en
cualquier tiempo cuando cambien algunos de 1los datos o
antecedentes referidos en el reglamento. La modificacidn se
tramitara como una anotacion en cuanto a la forma, pudiendo
ademas 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) Reemplazanse los articulos 103, 104
y 105, por los siguientes:

“Articulo 103.- Las 1indicaciones
geograficas y denominaciones de origen reconocidas por el
Instituto podran ser utilizadas por sus beneficiarios,
entendiendo por tales a los productores, fabricantes o
artesanos que elaboran 1los productos protegidos por la
indicacién o denominacion respectiva, desempeiien su
actividad dentro de la zona geografica delimitada y cumplan
con las disposiciones que regulan el uso de las mismas
contenidas en el reglamento de esta ley y en los reglamentos
especificos de wuso y control sea que pertenecen a la
asociacién o agrupacion titular de la respectiva invitaciodn
geografica o denominacion de origen o cuenten con
autorizacidén por su titular, cuando éste sea una autoridad
nacional, regional, provincial o local.
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Con la finalidad de dar a conocer
al publico consumidor, que wun determinado producto se
encuentra protegido como indicacion geografica o denominaciodn
de origen, permitiendo su adecuada identificacion por el
publico consumidor, como asi también para facilitar el
control y fiscalizacion sobre el uso de las mismas, en el
producto mismo, en su empaque o0 etiquetado y publicidad 1los
beneficiarios podran wutilizar 1las siglas “IG”, “DO0” o
“Indicacidén Geografica”, “Denominacidén de Origen”, pudiendo
agregar el vocablo “protegida”, que significa que ha sido
registrada en el Instituto. Lo anterior en 1los términos vy
condiciones que establezca el reglamento de esta ley.

ELl titular de la indicacion
geografica y de 1la denominacién de origen velara por el
cumplimiento de 1o establecido en el reglamento de uso y
control del producto reconocido, conforme a lo que establezca
el reglamento de la ley.

Articulo 104.- Las acciones civiles
relativas al derecho de wusar wuna indicacion geografica o
denominacidén de origen registrada y las destinadas a impedir
el uso ilegal de las mismas, corresponden a todo beneficiario
gue cumpla 1los requisitos para utilizar dicha indicacion
geografica o denominacién de origen, en 1los términos que
prescribe el articulo 103 y se ejerceran ante los tribunales
ordinarios de justicia, conforme a las normas establecidas en
el Titulo X de esta ley, relativo a la observancia de 1los
derechos de propiedad industrial.

Tratandose de indicaciones
geograficas o denominaciones de origen registradas en el
Instituto, 1las acciones civiles establecidas en el inciso
anterior procederan cuando se emplee una indicaciodn
geografica o denominacion de origen sin tener derecho a
usarla, o traducida o cuando se acompafie de términos como
"clase", "tipo", "estilo", "imitacion", u otras analogas, e
incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.

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

a) Los que utilicen una indicacion
geografica o denominacion de origen registrada, para designar
productos idénticos o similares, sin tener derecho a hacerlo.
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b) Los que, con fines comerciales,
utilicen las indicaciones correspondientes a una indicaciodn
geografica o denominacidon de origen prescritas en el inciso
final del articulo 103 no estando inscrita la indicacion o la
denominacion o cuando habiendo estado inscrita ésta fue
cancelada o anulada.

c) Los que, con fines comerciales,
hagan uso de envases o embalajes que 1lleven una indicacion
geografica o denominacion de origen registrada, sin tener
derecho a wusarla 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
indicacidén geografica o denominacidén de origen.

Los condenados de acuerdo a este
articulo seran obligados al pago de las costas, dafios y
perjuicios causados a los titulares de 1la indicaciodn
geografica o denominacidén de origen.

Los utensilios y 1los elementos
directamente empleados para la comisidén de cualquiera de 1los
delitos mencionados en este articulo y 1los objetos con
indicaciones geograficas 0 denominaciones de origen
falsificadas caeran en comiso. Tratandose de los objetos con
indicacion geografica o denominacidén de origen falsificada se
procedera a su destruccion. En el caso de los utensilios o
elementos wutilizados, sera facultad del juez competente
decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucciodon o
su distribucidén benéfica.

Al que reincida dentro de los cinco
aflos siguientes a la aplicacidén de una multa, se le aplicara
otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyo
monto maximo podra llegar a 2.000 Unidades Tributarias
Mensuales.”.

45) Introducese, en el articulo 108, el
siguiente inciso final:

“En caso de falsificacion de marca,
se podra solicitar, una vez acreditada judicialmente la
respectiva infraccion, que las indemnizaciones de los dafos y
perjuicios causados sean sustituidas por wuna suma unica
compensatoria que sera determinada por el tribunal en
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relacion a la gravedad de 1la infraccion, no pudiendo ser
mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infraccion.
Este derecho de opcion debera ejercerse en la demanda de
indemnizacion de perjuicios.”.

46) Incorporanse, en el articulo 118,
los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“En las solicitudes respecto de las
cuales el Instituto hubiere emitido informe y opinidn escrita
actuando como Administracion Encargada de la Busqueda
Internacional o] Administracion Encargada del Examen
Preliminar Internacional, el solicitante debera acompaiiar,
conjuntamente, un escrito en el que conteste las
observaciones formuladas por dicho informe y opinidén escrita.

En el evento que el solicitante
conteste el informe y opinidn escrita de 1la Administracion
Encargada de la Busqueda Internacional o Administracion
Encargada del Examen Preliminar Internacional, de acuerdo a
lo seflalado en el inciso anterior, éste sOlo debera acreditar
el pago del cincuenta por ciento del arancel pericial,
conforme a lo establecido en el articulo 8° de la presente
ley.”.

Articulo segundo. - Introducense las siguientes
modificaciones a la ley N°20.254, que crea el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial:

1) Reemplazase le letra f) del
articulo 3°, por la siguiente:

“f) Recaudar 1los recursos que la
ley 1le asigna, a nombre propio o de terceros, incluidos
aquellos establecidos en tratados internacionales o0 en
convenios de cooperacion celebrados con entidades nacionales
o0 internacionales.”.

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

“En los recursos que se interpongan
en contra las resoluciones definitivas dictadas en 1los
procedimientos seguidos ante el Instituto, éste podra
comparecer en calidad de parte para todos 1los efectos
legales.”.
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Articulo tercero.- Eliminase 1la letra e) del articulo 54
del Codigo Procesal Penal.

Articulos Transitorios

Articulo primero transitorio.- Los titulares de registros de
dibujos y disefios industriales concedidos antes de la entrada
en vigencia de esta ley y cuyo periodo de vigencia original,
de 10 afios, no haya aun expirado, podran requerir la
extension de su vigencia por hasta 5 afios 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
articulo primero de esta ley.

Articulo segundo transitorio.- Tratandose de patentes de
invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios
industriales o esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados ya otorgados, que aun deban pagar las tasas
correspondientes al proximo quinquenio o decenio, segun
corresponda, podran optar a la opcion de pago sefalada en el
N° 5 del articulo primero de esta ley.

Articulo tercero transitorio.- Las solicitudes de protecciodn
suplementaria que no estuvieren resueltas por el Tribunal de
Propiedad Industrial a la entrada en vigencia de la presente
ley, quedaran afectas a lo dispuesto en 1los N°s 32 y 34 del
articulo primero de esta ley.

Articulo cuarto transitorio.- Las marcas de establecimientos
comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de
esta ley deberan renovarse como marcas de servicios de compra
y venta de productos en <clase 35, y las marcas de
establecimientos industriales se renovaran como marcas de
servicios de fabricacidén de productos en clase 40. En estos
casos deberan indicarse expresamente los productos objeto de
dichos servicios, los que no podran extenderse a productos no
descritos en el registro de marca de establecimiento
comercial o industrial renovado.
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La renovacién de registros de marcas de
establecimientos comerciales limitados a una o mas regiones,
se extenderan a todo el territorio nacional. Con todo, si
producto de esta ampliacion territorial se 1llegasen a
superponer marcas iguales o confundiblemente similares para
servicios de compra y venta de productos idénticos o
relacionados dentro de 1la misma clase, cualquiera de 1los
titulares podra demandar ante el Instituto, conforme al
procedimiento de nulidad, la limitacion territorial del otro
registro, con el fin de que la marca objeto de la limitaciodn
no pueda ser usada en el territorio geografico abarcado
originalmente por la marca de establecimiento comercial del
demandante. La sentencia correspondiente sera objeto de
anotacion en el registro 1limitado y se considerara un
gravamen perpetuo de éste para todos los efectos.

Las marcas de establecimientos
comerciales e industriales que se mantengan en vigencia hasta
Su proxima renovacidén, se regiran de manera transitoria por
las normas contenidas en la ley vigente al momento de la
concesion o renovacion de su periodo de vigencia en curso.

Articulo quinto transitorio.- El plazo sefialado en el
articulo 27 bis A de la ley 19.039, introducido por el N° 23
del articulo primero de esta ley, para hacer efectiva la
accion de caducidad por falta de uso de la marca, se contara,
respecto de los registros concedidos con anterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley, a partir de 1la primera
renovacion ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Articulo sexto transitorio.- Los solicitantes de dibujos o
disefios industriales en cuyo expediente aun no se hubiere
designado un perito, podran requerir al Instituto que sus
solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de
obtencion de certificado de depdsito al que se refiere el N°
37 del articulo primero de esta ley.

Articulo séptimo transitorio.- E1l Presidente de la Republica
reglamentara esta ley en el plazo de seis meses contados
desde su publicacidén, mediante decreto supremo expedido por
el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.
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Articulo octavo transitorio.- Esta ley empezara a regir el
dia en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a
que se refiere la disposicidén transitoria anterior. Sin
embargo, la regulacion contenida en el articulo 18 de la ley
N° 19.039 a la fecha de entrada en vigencia de esta ley,
permanecera vigente, mientras el Instituto no cuente con las
medidas tecnoldogicas necesarias para otorgar fecha de
presentacioén a una solicitud sin el pago correspondiente.

Articulo noveno transitorio.- Dentro del plazo de un afio
contado desde 1la fecha de publicacion de esta ley, el
Presidente de la Republica, mediante uno o mas decretos con
fuerza de ley, establecera los textos refundidos, coordinados
y sistematizados de las leyes N° 19.039 y 20.254.".



Dios guarde a V.E.,

SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE
Presidente de la Republica

FELIPE LARRAIN BASCUNAN
Ministro de Hacienda

JOSE RAMON VALENTE VIAS
Ministro de Economia, Fomento
y Turismo

HERNAN LARRAIN FERNANDEZ
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos
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Ministerio de Haclenda
Direccitin de Préasupusstos
Reg, 135 - GG

Reg, 533 - XX

L.F. N®* 163/20.09. 2018

" Informe Financiero
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N® 19.039 DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, LA LEY N® 20.254, QUE ESTABLECE EL INSTITUTDO MACIOMAL DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL ¥ EL Eﬁl.'rlGl’.‘l PROCESAL PEMAL.

Mensaje N® 09B-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 proteccidn y observancia de estos
derechos y estableciendo procedimientos de registro mas eficlentes y expeditos,
que no solo faciliten los tramites que los uswarios deben realizar para su
obtencidn, sino que también permitan al drgano encargado de su otorgamiento,
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial {(INAPIL), realizar una gestion mas
rapida, eficiente vy de mejor calidad. Las modificaciones que propone son las
slgulentes:

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

+ Posibllidad de otorgar fecha de presentacion a una solicitud de patente sin
exigir el pago de tasas, para alinear esta practica con el estandar
internacional.

+ 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.

+ Cambio en la oportunidad v forma de pago de las tasas establecidas en la
ey, se propone modificar la actual modalidad de pago a anualidades.

+ Modificacién del plazo y procedimiente aplicable a la renovacion de las
marcas comerciales, esto implica simplificar el procedimiento de
renovacion para que la marca comercial sea solicitadea v pagada
simultaneamente,

= Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud, esto permite
considerar el costo asociado a la tramitacion de las solicitudes de
anotacidn gue finalmente no son aceptadas.

Pagina 1 de 5
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Minksterio de Haoenda
Direccidn de Presupuesios
Rig, 135 « GG

Reg, 533 - XX

ILF. N* 163/ 30.09.2018

+ Indemnizaciones preestablecidas en caso de infraccion marcaria.

« Rebaja del arancel pericial para las solicitudes del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT) en Fase MNacional en las que INAPI actud
como Administracién Encargada de la Busgueda Internacional (ISA) y una
Administracidn Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA).

b. Modificaciones a la ley N® 20.2534 gue crea el Instituto de Propiedad
Industrial.
+ Ampliacion de las facultades de recaudacion de fondos por convenlos
naclonales e internacionales,
= Otorgar a INAPI |la calidad de parte en materia judicial, de modo de
permitirle al Instituto comparecer ante los tribunales ordinarios como
parte en eso0s procesos.

c. Modificacion del Cddigo Procesal Penal.
= Establecimiento de accion penal pdblica para los tipos penales
establecidos por la ley N® 19.039 de propiedad industrial.

1I. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Dentro de las medias mencionadas, este proyecto de ley contempla la simplificacién de
las notificaciones v la modificacién en el cobro y/fo monto de diversas tasas que

competen a INAPI, estos cambios tienen el siguiente impacto sobre el presupuesto
fiscal:

Tabla 1: Coste Simplificacitn Notificaciones
(Cifras en miles pesos de 2018)

Costos Miles de 5
Ministerio de Economia, Fomento y Turisma
Envio de Motificaciones 15.000
Visualizaeidn de platafarma 10,000
Modelo de Base de datos 100,000
Total Costos § = : . 33.000
Aharro PRSI
Simplificacidn de notificaciones [eliminacion de
= _notificacidn por carta certificada) - _-38.000
Total Ahorros 38.000

Pigina 3 de 5
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Ministerio de Haclenda
Direccidn de Presupusstos
Reg, 135 - GG

Reg, 533 - XX

I.F. N* 163/20.09. 2018

Tabla 3: Cambios en el presupueesto fiscal de modificaciones propuestas en el proyecto de ley
____(Cifras en miles pesos de 2018)

Ingreso Fiscal hidgs o 5

Solicitud de patente con exceso de hojas (mas de 50 hojas) 266,819
Anotacibn de transferencias, licencias ¥ en general tede acto
juridico recaldo en registros concedidos 19,380

Registro de marcas, frases de propaganda, indicaciones
geograficas y denominaciones de arigen -

Renovacion de marcas y frases de propaganda [1G-D0 no se

renuevan] GO3EB37
Anotacitn de Proteccidn Suplementaria [patenbes)
Registro de patentes 64, 164

PFatentes Provisionales -
Registro de modelos de wtilided y esquemas de trazado o

topografia de circultes integrados =1,474
Registro de dibujos y disefios industriales =12.804
Certificada de depdsito de dibujos y disefios industriales 5.822
Restablecimiento de Derechos - Patentes (desarchivo) BB.173
Rebaja en el arancel pericial =
Apelacion -
Eliminar las marcas de establecimiento comercial e industrial -748, 248
___Marcas no tradicionales 8.274
Total Ingresos 225608

De acuerdo con lo anterior, el costo asociado al desarrollo del sistema que
permitird el envio de las notificaciones, serd financiado con el ahorro gue
significa la simplificacién 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.

Pagina 4 de 5
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Corbiodo

Exta Inlciativa tlere por finclidad perfeccionar el actual sistemna de propiedad industrial, permitiends
und yor probecodn y observanciy de estos derechng, slabiecends procedimentos de registro
mads effcientes y expedines que no 5280 (aciliven bos trdmites que bos usuanes deben nes'icer para su
aboacibn y renowecadn, wng gue tambidn permiten 4l Grgano encangedo de sy ofcrgamisnta, el
Irnstiute Maconal de Propledsd Industrial [INAP), realizar una gestidn mds ripida, eficlents y de
major calidad,

Con este proyecto st s fortalecer y precizar de manera mds cads (o profeceiin que confissen
algunas de a0 cotegorias de dereches de propiedad Indusirlal, incorporando nuevos derechas
espesificands da manera mis detallada en el caso de las indicac'ones peagrificas, densminacicnes
e origen, marcas cobectivin 'y de certificasidn,

Al respecio, la existenca de derechos bien defiridos pasiciona a bs propieded industrial coma mna
merramilenta mas eflchente v aficaz para ls Bnovacidn v el desarrelio. 2 mds, |a presencia de derechas
ciactins y exdgibles ganeraun amsdente de sonfanza en el slstema nacional de propledad Indusirial,
rir sdlo para tiulares v consmidores, sing que tambisn para log ‘nversionistas que aponen sas
rugvas tecncloglas al pai,

En definitiva, el cbietive primordial gue mueve 3 este camblko legslitie €3 contar can un adecuado
iigtema de propledad Indosteial, que eaimamos coma una condichén recesania pars o fornents de
la Irnevaciin y al emargndimients, 1> gue expe adecuarss 3 los desallos v camiblos profundas que
wn bos GRimes afics ha experimentad o sisbema productive kzal,

A eontinisddn, s¢ describen las medelss de site propects de sy,
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Simplificacidn de las notificadianas

. Problema

Aciualmente, Coras potificaciones relatidag o s solficiiudes de derechos de propiedad industial s
radlizan @ trinds deel ernedo de cortas contificacies @ los solicitonnes, Bsto implica un gasto necesario
para |MAF, consicerande que diches natifizaclnes podrian realizarse mediante o emds doun comres
dhactrdnece &l casills gue bos sofichantes sefalen ol momenis de aressathr Su soleitud, Si
condldéamon que mis del 206 de las sslicitedes de dereches da prosfedad Indusirial que resibe
IMAF 5o presenian por medics plectrdnicss, carece gé sertide el continiar con las notifizaciones par
cane certiflzads en aquelias casod on que 'os sclizitantes va han sefialada un comes elecrdnios &
trarvés del cual pueden frformarse del estado de su solizitud en trimite, Junte con ko anterior, hay
Quits tuner pResEn e que, 8l ernear b notificacidn al domicliio, estas pueden retresarss. Por elempic,
e gl case de un registro de marces, prede complicar al solictants gue debe nesoosder en o plazo
aitpboedda de 30 disx.

Salucidn

Con el cibjeto de simplificary agilizar fas notificaciones, se establece qua dotas se realizinin po- cormen
eecironicg, Do este mado se elimira o envio de cartas certificadas, loque reprasenta ur abgrro para
o Ingtitutn y permite 8 kos solicitantes reciblr rotficasidn inrfedists respecto de los caminios de
ceitado un la tramifacidn de pus solizitudes peadientie.

Albermathas

Mantensr & procedinlentd sctua’ de notiflcecidn wa carte certificada, a costa de IMAS, O mandenes
la rotificacién por carta certificada coma un mecanismo subsidlarie, en e evento de que I
rotification wa cormes chactrdnics fracese o no pueda ser lipvada a cabe,

Bencficios

keror costo paga INAFI en la2 notflciciones die determinacas resalusionis, siendp reemplazads &
costo de seds de earmas cortificodss o domidlio per ls medeided de envio de correo elearanics, €1
reempland de In actusl cory certificads podeiz generar un aheers eo gasto de enwio de
correipandencis del ooden de las 538 millenes de pesos por 855, Tambidn signiflca mpyor ceners 64
Ia netificacida, junte on mayor rapldes en @ prosese (Rotificacdn nmediatal, lo que wyuda al
soliciante & poder retporder las chsarvaciones en &l plaza Indicago par ey,

. Lostos

IPMA deberd Inoufrr en costes. relacioesded 80 desarrolio @ Implemantasidn de wn slsema
informitico de notificocidn elecirdnics para los solidtantes, squivale~tes a S35 millones de pesos
chilenas,

! Litw boenl e Sancompone N los sigoentei eeeesben: detarmilo sofrenre park s de fctificesones 1515 MR
sreisidn oy platalooma de Ll ie aieErnioe qua perita vial rackie e rotilac e PRI W ¢ e de models
#i Gawe e dacs Bae Ropeee da pamslatr o S Po e ifio e platetere (580 Mk,
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Imvancionss de servicio

Froblama

Lo esfuerzot financieros, materfales y bumanas sujetos a sctividades de investigacicn ¢ desarnollp
{+0] que Bevan a cabo empresas, centros de irvestigaciin © universidades, requieren un refcess
eeaforryon de los tiulcs de propieded industriad. Es docir, que 85182 puecEn récuperar lod recuruas
gasilos 3 gererar ese conceimients o o crrar e2a acthio "nteleciual, Bs por esto, gue la o de
a2 beyes de propledad lndustrlal contienen Cerias normes mediants (a2 cuales se es abribuye
directamante al empleador el derscho 3 salizitar ol thuls de P {imeenclones de Sorvcis),

Confonme o la legislacidn vigente, e Tribural de Propieded Industrial [TOPI) 65 & Darnads 3 reschver
las controversias refativas @ irvencones de service® [aoueliss desarro/lidas per causa o con ooasidn
chrun Sontrate de trabajs o préstackdn de servicios], mateniss gue pasecon @scapar & 8 compitencia
Frapli, espedlecay inica de este tribunal, v seria mis propa de L ustici ardinaria,

o Solucdn

Atendida la natuabiza delacontrovessla, qué edtaria relacionads con cuestones relathels 2 carIratet
de trabajo (usticls laboral] & & contratos de prestacicn ce pendcios (ustiela chdl), 8 mtima
Lorvaniente Traspasal & conacimisnto de estas materins  bos tribunales eodinarkos de justicis, segdn
I presussts contenida en el N* 37 del artiews primers del proyacto.

Alerniatias

Cejar estas materias dentro de la competoncia cgl TOPL

. Banpficies

Al divigir e¥as competentias b ks triburales crdinarios de justicia, be wkpera que la [Geica detris de
l2 nermg 3alcable sia efecthamente utlizeda al resaheer este Epo de cortiendaa,

Costos

Mo by 08508 monetanos S50 ados B &5ta medida, 2 blen, la canga de trabajo para los tribunales
arcinarios o justica podely sumentar, dsta sera insgnilieante v no requestia de contratasicn de
pertanal adicional. Como referenda, cabe sefialar que desde (3 creacifn di INAPY, 5ol ha habids una
contriyversad en invendones de senvicio arviacs a TOP! en ol afio 2015,

* e conlormidad al an. 72 de L ey S propedad indusir' s, ooeresponde ol TR fouater a demandas delankas 3
brerer Cionh i Sarvic celericas pned Tosko i de |2 ey B9340 Sin arrkurge, o TOPE ha ermans fee el sores ol
dirdSRTtie 3 PR, por QUBTD 8 ek tibaral be connmisendenia reschver CrICarments CUETIann 1 IngUSds instancs,
et S0 G IEETHEND PO O PARL Catepande Sotticar nu asta Ivdnprale s h f8 @i Ernaartida Pt AR,
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Megoramianto de | regulacadn aplicatle 3 indicaciones geogrificas y denomiracionss de crigen
Problema

Lo consEmidonts estin prestance cada vir mis stencidn &l afigen geogralico de bos productos
muchas se Interesan por debermingdsd caracteristices y calldad o coalidad de oy producos gue
compran. En 2guncs cas0s, o “lugar de crigen” indica a los corsumicones que & precucts tesdrd
wna calidac o carpctensiien que elias valaean, En este sentico, bz ind'cac'ones geogréficas (1G] v ias
denaminaciones de arigen j0O) protégen productes onginarics de' pals o de wna regid o localicad,
damane que tengan una calidad, reputaciln o oire carsetedivties mautanie & su onigen geografion’,
difergncidndalos del resio de praductos cal mercada, De esta formia, las 15 v DO pueden sar un
elemento clave pars 8 deserrolln de marcas colactivas para los prodinsed cura cabidad estd vincalada
al erigen’.

La regulacidn sobre G v DD Uene pooo més d2 dez afios en Chile'y ha demostrado reguerir de aguncs
aiustes con &l fin.de perfecclonar y petenciar el sisterna, Como se puede veor en gl sigulente grificn,
el registro de éstes ha disminuids en (o8 Glimod afics.

Grifice L Mdmena de denominacionss de origen & indicacionss gecgrifices reconotidas por IMAR
(HT-31 julie T01E]

5 5
3 ]
1 3
B BHEE T
0T M0E Nk 10 Mt N2 20H1 P0Ed 2AES MOLE AT R

Fuamg; AM

Uno de los temas mds relevantes &2 b necesidad de contar con ina regulacian clara respects 2 las
formas de contrel de les IS ¥ DO corforme @ lis nocmar adeptadas oor rusibios penes
Intwrnacionales. Por ejemale, en Chile £55as Benen una duracisn indefinids v salo pueden ser obisto
e niadd & sadod de Infractién die alguna de las probibiciones establéidas en la loy, no edstienda
Iz pesibiidsd de declarar su caducidad en casos determinados, tales coma fada de uso o el
Incumplimienta de las norrmas de comral

g inclcacidn geogrilio e e B s S0 PSSty Do TEnen W PIRED Eolrifiss eteTEs y poAes
cusllongiy & und fapiecdn dornadas moecloamenie o b lape de arigen, Bed i pare, una dencrminacion. de 07igen,
bl o DO o e W asAe SntrE b lope peagriticn i ln ciracteriracon e produrts, saseihn pesedinar iy
presengd S Nictengs makur il v lactnres humanor camichereons ool loghr S ofige do lou oo, como thorlos ¥
VEaSASEren g eliboracan moedfioas Por eheansde, (@ premeda K regliieda en Chi'e fue Umdn s Fic, en bl og 2050,
Tiprviras gue demeles e 10 DD som el tegutts (Boor mendoanc), =l o fetrdura coreanah, of optto Mese portuguls) o
v fubo msumons espafl]. i) ey apt cifortal et tociong G003 0rope v La-R03, el

! kool iwhr it dnbfres indiont oondeaileg . G sl s g bl
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Soludidn

Diferenciarde mamera mds clars las 1Gy D0, simplificar su procedimiento, clanificar e rol que les cabe
B Uiubares  beneficiarios de las mismas y fotalecer lxs-2cdones penales contra las infraccionss 2
efLE fipd de signes distinihos.

Alpernatias

Mantener sidtema dctual, dn madifcaclones.

. Benefigics

Permibe dcanzar o estandar ntesnacionsl en meteria de propiedad ndustrial en o referente a lasIG
¥ OO, logrande mayer chirided en la tramitacidn en benelics del tsuaria. Adimivmra, e Inoestia o
registra de 12 v 00 Jendra dol pals, logrands incenthar la inversidn e nnavacidn an estis dreas, gue
tiengn un potanos crecimients futurg por ks mismos recursos neturales ¥ odilurales que siene @
pais. Por Ghime, o poder dechirar cadudded por no use & 0 sumglimienbo de narmaes, s inoentva
&l umo eficente de eos registros. Luegs, proteger debidamente una G tambidn &3 una Jorma de
impedir @ tinceros & registro de e ndizackic como marca y limilar 8 rigges de gue 1 indicadisn
pase B coastiulr un temine gesdrss, syodando a crear valor en un pRoducto v aumentar las
posibilidades de expartacidn®.

Costios

Posibles costos margineles én capacitscdn del personal de IMAPI para llever a caba el procedimcnta
[nubves dectarscianes de nulidad, Infracconss, entre otrosl.  En caso de sor necesaia, dicha
cepacitacién s¢ podria financiar & traves de asistencia técnica de la Cficing Imemaciana’ de la
Crganizacién Murdial de la Propiedac Inteleciual {OMP1), sin zargs para iMARL '

Rrbaja arance! perbcial para solideudes PCT en Fase Naciora! en Ls que INAPI actud coma SA/IPEA
Problama

El Trataco de Cooperacidn on matena de Patentes [PCT) es un tretede intemacdonal ratiflcads por
mds de 150 Estadns contratantes ¥ que permite soliciiar Ia proteccidn oe uns bnvenchin por patenie
mediante 13 prisentaciin de una dnka soliziud “internaclens!™ en un gran nimens de padses, sin
necesicad dé cursar por separsdo varias saliciledes de patents nacionales o regionales. La coseesidn
de patentes es competencia de fas Ofscings nacionales o regicnales de patantes [en Chile, INAR)
durante b qui s denomirs by “Fase naclonal™. SUbien este tratado es muy bl pers ks solicitantes v
Chfie tiens bn rol astiva nespecto al misma, ya que INAF] &5 Adinstracisn Dncargada de la Bisaunda
Irbemacigasd [54] v Administrocidn Encargaca gl Examan Prelimings Internacional [IPEA),
actuaimente kol solicitantes chiencs de pateroes no ko ussn Linte como deberian, pets sstiman que
les coston asodados son muy atos ¥ finalmente optan por preserias sefomades indhde ales, 4
beneficis se do s faci"dades del sitera PCT
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Actua’mante al sclicitante (en el sisema PCT) debe pagar tres tasss, La 132 de transmaside, 58 p8g8
on penelicio ge la Olfcina Receptora fen adslante, también OR), cuya finalidad es compensar a esa
Dicing par la lsbor gue debe reaizar en refacién con la solichud intarnaecional, Aderrds, se debe peger
la tasa de presentackin nfernaciopal qui va on benefidie de la CRP), cuyo ohjete &4 cubri [os gastos
e bnplica b kor que la Olicng Internecional debe realizsr én el marco del FCT, Por Gitime, 50
deie pagar s tasa de biigueda que va en bereficio ce la Administracdn encargada de la Sdsaueda
interraciongl. Exa tiene por objoto, compansar B 653 Adrinkrracien, qub e W que flla la tass, por b
kibce gue dobe realizar en relacisn con & eablecinienta del Informe de biscueds internasizngd
Fegla 16, PCT). Liskgo, los principales wsuarios del sisterna PCT son b2 grandes emoresad,
instituciones de investigacdn v universidedes. 5in embargo, tambidn e utilizaca por medianss y
pevuehias ermpresss & induthe por irventonss particulares, los que se ven restringidas a pegar sobos
Enetos.

Salucida

& fin de promover ¢ uso del sistema POT por parte de los soficitantes raclonales, s2 propone
sstablecer una rebaja pama bas solisitudes respecto de las cuales IN&FIva hublere eritde un inferme
¥ Opinidin ecrita actuands como K54 o IPEA, v que luego Ingresen 2 fase racional contistarde dicho
irfonma, de modo que o exsmen peridael ses mds ripidoy scondmicomesaenn al vigenta. Extaopddn
serd aplicable en o medida que la solatud ng haya sido somotida 8 modifizationes de tal naturaiera,
U chlignrian & tener que realicar un nuevs meaman de fonds ¥ &It un fueva informe,

Altemativas

Mantdnar satema actual, sin madficacicnes.

Benaficics

Lograr un uso mis eficlente def sistema PCT del que Chile.os sarte, ¥3 gue te podrian aberatar 'os

coitos dul registre de und patents para los soldtantes [dlsmiruddn de una de los costos asocizde),
ogrands s’ que los uruaries puedan uilzae eficertemente este sstema

, Codbow

Esta mecida no impacta en ks tasss perciidas por INAPI como oficing receptara nl designada
codforme al PCT, mi ningln o470 gaste Fiscal. Culenes recibirin menss ingreses secdn los perios
encirgados de elaborar 8l esimen 3 la solicksd en Chile, Er sartieular, B medida corsiste an una
redaja an el arpncel perisial quese pags a! porito exteeng por analiest 1 solicitud PCT gue Ingresa &
fase racional, luegs de Faber “aprobado™ la fase internacionsl usando 2 AP como ISAIPES (el
selicithnte &5 quien debe pagar ol valor cosvespondiente a los honorarias del perito y acreditar sy
Fago en INAP, 2rt 87 Loy W* 19.039),

R L
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Posibilidad de atorgar facha de presantacién a wna solicitud de patante sin edgir of pago de tasas
Prablema

La Iegislacion vigunte ~0 pErmie storgar fechs de pressntacion a una solcitud de patente, s ed que
rea 50 ha efectusds previamente el pago de la tass correspondiente. Esta fecha determing l priaddad
die. la soficitud, fecha contra la cual se contrastard of estado ded ante previe, para log efecsas 2e
detesm/rar la novedad de b imvencidn, Ademds, ema fecha determing el mamanto a-partir del cual
s= coveard ol plaze de 20 akas de 3 vgorda de L patente.

Socucidn

Para acercamos al estdndar internacional impueessto por trakadas inkermackonales, coms al Tratado
sobre el Derecha de Paventas (PLT) al coal Chi'e aspira hacerss parte, v legislaciones exiran]enas, que
sonirds fiexibles respecto e beneficio de’ solicitante, sa propose L redorma al aniculo 13° de la ey,
&l cual considera que “ef Instinuto podrd plovpar fecha de presentacidn o ung sollcitud eun qugnda no
s hayo acregiiods of pago previsto, pero no se ke dard mds tdmite o ke solichud haste que éste no se
acredite,” Exta Igics ya se aplica en las solichudes redbices 3 traves del PCT.

Akarrathag
L3 cpcidn de no mealzar ninglin cambis vis'sers lp norma del PLT.

Eor atra lado, una a'temative censlste en solicitar al usuario o page de un pareensaje de b tasa total
al moments de I presentaciin de su solidiud, debiends posteriormente pagar b totaldad faltante
[k gue ro se condics con jo ostablecido en PLT).

Benediceas

Perriite alcanzar el estindar ntorracional de) PLT, del gue Chile aspirs o ser parte, Libara al usuano
de una carga (paga de la w35 total al romento de Iy presentazidn, dindeke mayor relevancis 21
Storgamientd de & fecha ce presentacidn o la solldted v fleodollzands la oportunidad de pags. As),
L ereaclén de una ireenciin ¢ su debids ragisira ne esed delinide por of pago de wne tase, 895 L
blen, oor la crescdn & infiovidién misma, Lo antanior entonces, iscentha 13 Irverskin en innovacin,
estudios & irvestigatidn para la creacidn de patestes,

Costos
Sln costos, wa que lag solicituces de petentes que registra THAR son realizadas & forma slectrdnica

v &l pago oo bs Lass e realizard de todas maneras, con postenonidac a la presstacidn de solicnud,
pera dentro del plan gue sefiala esta propuesta,
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Cobro de tasas por desarchivo y por excesa de hojas en las sclicitudes de patentes
Prablerma

Es comdn gue [as distintas oficings de patentes del mundo establessar deneches o tasas por s
disdntas gestiones que detan realizar 2n el precedimiento do redisidn v clorgamlans dé uwia
patente, confarme o kb canga de trabejo que cads solicitud dermands. Bs asi coma muchas oficings
adtabikecen un carga adiclens por o mayor idmers de hojes que contengl una soficiued de patents,
las qur, en alguncs cases v drens de by técnica, pusden Begar a Sef misy wolt mingsas. Del mismo
mode, cuanda una secitud de. patente ha sldo archivada porque se han venc'do plazes sin gue &l
salicitante realion ks gostidn cue corresponda, existe la posibifidad de cue se soliche o desarchivode
la misma y se retome el procedinients de reglitro. F5ta gesthin tambidn esth gravada enotros pales,
peraqoen Chile aciualmente nuestra beghslacicn sdls contempla 1aeas por ol registro de wra pasente
de Ifreenciln v, por tanfo, no indhkive el page de tasas por pestiones come las sefaladas
precedeniemente.

Solucidn

Establecer estas cargas adicionales para o solictante, las gie secdn a beneficic fscal, come todas s
tasas qurostablece a hey de propledid industrial,

Abgrratoay

Mo cobrar por o desarchive o excess 49 paginas. Otra ahernative =3 mponer u=a tasa considerands
ol Ifmifte de [3 cant'dad de reivindizacionss sometidas 3 sxamen par parte del INAF,

- Bendfickas

Consliuye un ingreso adicional para INAF [de 526681 millones de pesos por seceso o hojis v de
$B8.17 milllongs ce pesas oo concesta de desarchive), 3 s vaz que pervite Seuad al usuang ce
una grceha deseiaiiin de su pabente o bien de una tramiacidn probongada de poa paterte gue ha
sidaprehivada Selogra sdemis uns oficends en ol uso de bng recurses de PUAPL va que tods sallz it
debe ser es0nta de marers coatiss y precsa, o ben se desincestiia &l desarchivg, sviando.ss’ ur
mansr ieabale por pate de IMAP gn su coarmen & datarchive. La dibmimuciin de tempo de
traenitacicn tamblén opera en benefico de ks wsuarios

. Codtod

Sgrdfice un oosto pard ef usuars cuya presentacidn supsrs & ndmeso mddmo da hojas por
pr!ih;ﬂh{'rﬁn,'r gara &l usiarie que deses solicitar el desarchive, conforme se cobra en los dermds
pe

Opcrtunidad v forena de pigo de [a3 tazas establecidas en i ley

Frobkema

Aminmtfllus#nuhu: ta5ad & pagdt por &l regitro de patentes de imvencidn, modelos do
utilidad, dibujos v dissfiss Industriales, v de esquemas. de tramdoe de sifeulset Irtegrados

9
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establecides por |3 ley de Fropiedad Industrial respecio deos procedimisntos seguidos ante INAP y
cue quedan a beneficio fiscal- deben sar pagados por decenios o guinguenios, desendiendo cel Sipo
o derecha de propledad “ndusirial que setrate. Esta imodaliced de pago obdipa a los faleres a pagar
LINA Ta5a POF un Dericcn o8 empd begn {ginon o dier aficd, sepin &l casa), aun sabiendo gue ro
existe ura real opddn ¢ interés por explotar o derecho dumante [a tomalidad de este segundo
tuingquenio o decenio. A contiiuacitn, 58 pusde chsanar un recuadro donde se especifica las tases
v #l proceso pary ceda tpo de propsedad Incusirial. Do oo pusds ver, Ao presenta alternathas,
shengio dste finaimente muy redtmictive pard ol pigd 6 registros

Tabla 1: Tasas Loy N°15.039 de Propledad Industrial
[Fr= peetina il y T, 8=tualizady confirme 4 Rewoiscitn Exerts N'3, olvicesa s Blare Sel o) 85-0-10)

Comomiin Dorcaibe  Dondddldan  Dondedidn

Derwcho | Preseecaiden  Pubiicaidn®  Pariae’ {16r (-5 i {ida
Smwek) | decorle]  guinguenic)  guinguehia) |
Fatmries g
I 3 LLLT.e8 m.. EEL-E:I!J ELThS & ULTA No apica Fo e lzn
Mot | uTM  SmO00  SMMNO  mowla  Nosmbm  TLUTM UTM
Drencs = )
e 10T £30.500 5128000 Mpapha P aphes 1K FTM
[
Hm!!!! 1T 500 000 SIZR0D0  Moapich Kaagiza 1T.M T
[ZT]
Ut
tisggrallo 1T FO000  FAIBOCT Noaplcn o apilca 1L I
ansuton
P rir: AR
.. Balueidn

Fasa &vitar o anfericrmente sefalide v pars alvianar la carga por contepto de tasss, espedalments
en el feclor on cresdores de mercres ingresocs, s propone que el pago ce bos dorechos
correspondionies al segurda quinquanio o decenia, segin corresponds, purcs hecerse medante
Eucdas anudles @ iguales, martenienda o misso nivel de las tasas actusles, as! como también s
opcidn del page de une sola ver, & slecodn del ttulir del derechs, De ests forira, 5t el tulpr
oongders que ya ne eeste B posibilidad de sxplosar comerciaimente su derecho dentro del plazs de
wigenca que ke rasta, senctlaments dejard de pagar 2 tasa que corresponda & kos afics siguloies, de
manera que & devecho caducard por falta de page de s tass correspondiente v caerd en daminio
Pidinlicon Esta prictica es comin en varkas paises que estsblecen anualidades para o mardsnlivients
die o4 derechos, orpo monte nommalmente erece afie 2 afio a b fargo de i@ vida del derecho
concedics, D esta formna, beenalogiis gue no ¢ usan no Hogquean el ingreds die obras ¥ &l misms
tarnpd s enrfquese &l domindo plbliog,

*iealores aproed madon, depencionds dal ndmenn de carctenes del eniTaEne GUE 36 publics e ol s DRy, Tarka Sjada
por ol Ciaro Ofelal )

* Bl valicr el Pericale s cvsaling perkisizarnents por Bmokcin del divecior Nacional de tham

¥ T Wk Tribunaria Afasaunl.

1]
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Aftennativas

KManlener el sktema de pago wigente, estableciendo la posibiidad de un paga Inmediato de la
totalidad del registro,

Bensficias

Citanga maryor Ibertad 2] usaanis para pagar su registro, e distintas modalidades, A s vez, fbara al
usuario de la carga de hacer pago de registros cuyl expotsedn econdemicd e invabie para &)
permetiendo su explotacidn lire por parte de tercercs gue ) podrian estar Inferesados en hagerda,
Ler aribamar, promueve &4 buen o de los reglsiros, incertivande |3 invencidn y regisirg de patenbes
cue verdadoramente van a Dener un uss &lective, evitando el bloguea de Insoradones,

Cogras

Corligva un mena ngreso pars el Mo por spselkos regitros cups pago s¢ 30andona par razanss
da h*ﬂ;ﬂe'umﬂmdﬁn ecomdenica, o gue se estima de' orden de los STEE milones de pescs
aniales®,

Fago de tackd por srobsdones al momento de la solicinued
Fraparma

Las tasas que hoy comvespanden 8 18 Lramitacin de selcitudes de anctacdn di Bcendias o camdias
detitularidad de uryregistro 2nte INAPL 50.pagan una ver que son steptadad by no én el momentc de
su presentachin), Esta drourstancia se-traduce en que el oot asodado 2 la tramitacidn de las
seiicitudes de arotedon que firalmente son rechazadas, ro guedan ujetas 3 tasa slguna. Luego;
Lot s& pusdie ver a conbnucidn, las arotaciones da Beaneing cormo L de transferensia totad, han
variaco an el tiernpo, Sin embargs, las salictudes de anotaciin rechacedas has purmestads a c¥ras
consideranied, sa0 b gue ot necesrio que o trabajo reeizedo per |MAP on B010s Protesos no sad 3
ot 4 |3 Indtitucidn,

Tabids 2: Nirnero de snceadones de trarsferencias y licencias

. [2003-31 slio de 2018)
Ao de aresertacdn Arcnaeion 8¢ tansherencls total Anotackte de Lepnia |
Bl S4ER 183
2004 %07 &3
2015 £.837 7
| 2016 5757 981
207 £455 9
'_ — 2 3512 i #I0
Ao dnda 10130018 ﬁﬁ i 130

Fussts: AR

* Esne bl ecireapande auns divr rugidn de ingresoe de 564, 1 miEDoes B8 Desed por fegiat s B8 e ey $1,5 milones
e pscs Dor neghivo de modelos S uldad v esgomen de Braseds o tncograls o cirmutos Imtegrada; v 5138 imillonss
i eI e Cb o v et Pt el
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. Selueidn

La inscripcibe de L Vrarsferencias e dominio, icencias e uso, prerdas y cualguier ofre tiga de
gravdrmenss gue ieedan afectsr & una patente de [meenadn, moadele de utlidsd, dibujs y diefia
irdustria., macca oomercid! o ebguema de ragado o Lopografls de circuitos integrado, estard afecto
al pago d vn derecho equivalonio 0 1 UTM, LuyD pago s acreditard al momento de electear (a
ridpacEid Solcitud. Lad actod sefalkdod no serin oporibles a teroenns méenkras g w8 proceda 3 su

irsoripoidn en IMAPL
Alternativas

Devaluchn de un porcentaje de la tasa en caso de recharo de ia soliciud de anctacldn, svitanco 1
pérdicla complata del page en caso de ne ser soeptads la notificadén. Sin embarga, o513 medida no
armoniza con el cambis ranmisthe schre la devolucidn de tasas de selictad de rogistros Gue s san
aceptadss |ver sigulente medidal. Luega, 5 las tasas de las salicimades de regisiros que sonrechazadas
fo e divugiven, bs de solldned ce amecdn mpono debecian devoverse, ¥a gue ambas son
gestionadas y usn recurses de INAP para su evabiagitn,

. Beneficios

Con #sta medida, sr busca goe ol eamen de 123 registres s83 8 cango del usuarks, Indrpengienta de
la aceptaciin o recharo do 1o colicfud. Lo anteder permite que INGPL cusnte con los reeursas pars
poder mvaluar y trabajar los reglatred desde su seliciud, v no so'o para s regitkros gue 26an
noeptados. Er sspecifics, esta medida significa ur mayor ingresa fiscal, del erden de los £78,3
mliones di pesos anuales. For conpguients, we incestiva ung buena presentackin on reglstnos de
anataciones para evitar 8l recihade per pame de (NAPL ya que no serd deveelta la tasa,

Costos

Pusede desincartivar la sofictud de aratstiones debido al costo menetaro para &l utuao.

Imgrocedencia de ls devolucidn de las tass pagadas o IMNAPL,

. Probiema

Lo marrativa vigente dija ablerta la posibilidac de que aqueilas salidltudes de derschos die prepiecsd
Irduztal que no cuimiran en apeabacidn e rechase, permitan a sus thulanes reguedir s devalusida
o a5 tazsas pagadas por consegpito de sy protesamients. Lo anterior conilva que INAP) deba devobesr
a5 tasas pagadas respecto de soliciludes que, s Blen no completanon su iramitazin, sfectivaments
Fugron processdaes, en Aguncs casos legande 2 etapss svanzades del perooedimisnto. Extd Implicz
Ufd CEE emcesiva para [NAR, quien sl incurne en recurios pira procesar estas sobdtuces v, 8
embarga, debe hater devolucdn de L taias recibides cvando faoseliciod. Ao es aprolieda o
rechazada. Coms se puede ver & continuacién, s solictudes de marcss han crecdo afio.a afip, y
richas dovallas ro terminan en regisiros, pero ¢obon Tramitanse da fgual forma

12
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Tabls 3: Total de soliciudes presentadas vs. registradas por allo®™
it mislinn, 01331 juiia de 2006}

Selctudes 2013 2014 2015 2016 2097 208
Fresemades(l] | 33492 e 31853 33642 EEFTT I TF T
Reaisrodis (2] | 2048 26.280 26,673 25,656 24,346 14535

Porcentaje (1142) | 61 ALE% A 643 75,1% £5,65%
Fuognnd 1N8K1

Una wez presentada la solicied, se tarda sgnocimadaments 10 diss en gue IMAP) le revise. 5 b
solicitud es confamre, d2a serd publicada en el Diarie Oflcial, v 5i ne Pene oposichén, S8 aprussa aard
S registra®l, Luega, este perioco de trabajo o8 INAPT conlleva costos que o0 Inkstificadaments
Soportados por 8 dnstiacidn,

Loluchin

Para impedic sSta pracica, 5e propone incerpacar én b ley una narma que prohiba exprecamens s
devoiucidn de las tases pagadss per las solicitudes seguidas ante INAM psiablesiends la
improcedencia de ellas, quedande a beneficha fiscal.

ARerrativas

Establocer ung sancide pecuniaria pard la5 presentacionss de PeREENG que terminen por caUEEs
propias ool Usuarie, qie ses compensada con b sumss de 1as Earifas 8 devebeer por parte do la
irgtibaciin.

Par airo lado, se pusde. comiders, devolver un porcentaje de la 135z en case @8 rechaza de 13
salicitud Cusndo Lo caisa & meramente thonica y o por sbandons el misma sollchante, Asl, sl
Luaris pueds vobver & presentar une mueva solidtud con cambios, wiiicands une parte de los
recursas de ia primers solicitud v fo tenlendo gue Ingu s en un nes eoito manetarot,

;. Beneficios

La na cevelucids ditasas constituye un (=greso sdizionsl pars MR, Ademds, peemito dinasdle 3l
BB e rarnitaciones 0. qug no et und Wiented real de prosegylr con s Inssrpeién v fegistno,
witindo o procesamientn ce soilciudes con merss fines cllstoros. En su lugar, 28 68 raygr
pricriced 2 las solicRudes &0 que exists una Intencdn real por perte del secitante, prevalechendo un
rieor Lo de log recured (capial humara y tempe) de kos irabeladares de INAPL Bsimbsma, fomenta
que los registres sean sredentados de buens forma y completas 507 parte ce los solictartes,

. Costos

Mg S8 abservan posibles costos,

B Lo Saroncls O g D8 verhLs Rainites ESeeaiatel @ prenens amienriog de recharod, Beasdnned, deditiiirte v
waliciuces TRk par 10 ErEsenladin [ seelost oo pubicecids en o Clars £l L] " o o o o TG Gl T TN
P a0, frdietda pRrian e 5 WCRUTEL DERENEIZaE 00 00 aileriten.
b - :

(M o sk Lo 1
125 embergn, 32 95 oua Ll cocitn del cooverta ofrene S Mlpane neneia Feanlive pars srnciuls #ftrdmite, ol CUMES
#l DRI i R b WuTida
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10 Eliminacidn dis s marcas e establecmiento comercial e incustrisd

Frabiema

Muestra legislacidn conterrpla acualmente s posibilided ge registrar establecimientos comercalos
& [rdustriaies st marca comendial, Esta figars o3 pocp wiilizeds y responde 3 una priceics que na
existe en 04ros poises. Ademds, lo mares de establecimionto comerncal se reglvtra por dres gecerifics,
par bz gue respende a una real’dad stondmica donde las rensaccicnes se reslzan deatre de un
dmbite peegrifics limitado, siendo que actuslmente ests no &3 13 reaficad, graclas a la aperiura de
los mieresdes. Las nuevas tecnologlas v ol desarrollo de una sempleta Infrarstructura de trarsporte
haten que la marce de esisklesimients comerclal resulte chsoltia v eecervarments anerosatl
Agimmism, ex3ie una baja sastenkia en la utiizac'on de este tipo de mancas, tanta en su solisiuc
LEIME B S0 registr,

Tabda 4: Totsl de soichudes presentadas vi. registradas por aflo™

{2013-31 de jubio de 2018}
Tipa Sodkckues M3 2014 #0158 2006 7 0%
[— Pressninzas 658 B3 ) ] 520 356
eitablecimienis | Repiirades FEL] 366 1184 129 245 138
comr i Parcervaie™ | 43 S5 52.7% 58N 4T 1% =
Manca da Presentadas E 1] FEE W 237 425 o6
esuabecimanto | Aegetrada 171 pidH] 171 159 154 a5
inguasisl Porcentale | SE1% TREH AR 63, 7% BRI RGN
Totil 443 557 a7 479 EET] FET)
Variacie snal | | ETURds M 4% LE% TR 41K
Faari ML
. Sodugidn

Elimingr esta figurs, estadledendo la posibildad de que las va registradas sean rencvaces como
marea de servicio, afin de respetar bos derechos sdquiridos de hes tiulares de dichos registros.

almernativas

hantenar sistema soiusl, sin modificaciones.

Bengficizs

Alingarmionts con estindargs intomaciodsles sobee el registro de marcas de estsblecimientos
comiriid’es e industriabes, Por obro lods, al Ser ircluidys come marcas de servicios, dstas abarcan &

todo ol terigony naciondl v &0 S evita o pago por drea peagrafics v clites soficitadas, gque e 6l
PrOCEsD que tensn que rializar actusbmerme por by, Asimisma, g6te misno ahoro de retursos se

A T St " I

13 m*wwvﬁmmmﬂumﬁrﬂnmmnmwmmu,
el elbude Serdag por no prestiadi (o Sechocis sabicesidn an el Diarko SRoiaf Repit ss se e oo'es § marcas naorite
20 S0, pRICL o0 DOV EpOder B ol SEade creseadas. B0 Al) BLETESEL

T Camenponds o Doroerale 6 S TS PRIPECES BRHCSNER ige eLeEA [0 S0 pafa el Folt Boo de mcs,
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chigra en la rencvackdn ya que, se edita bener que rencvar en cada regitn eue tipo de marca,
pudiendo hacers pars todo el territerio nacsonal. De igual forma, laeliminsdidn de cota categeata de
rmarcas deja con prefecckin los nombres de establecmientos comerciales e Industriales, pero rehala
sustaptivamente g costo de registng y nonovaciin,

V. Costos

Artuimente &l registro ¥ rencuBcion o8 este Hpo g8 marcss, &St ujeta 3 una tasi de 3 UTM por
diase y par reghtn. Be souerdo a sstimaciones. oe INAF, »l Fisoo dejaria ¢ percibr con esta medida
almdadar de 5750 millones de pesos al a%io,

11. modificackdn def plazoy procedimicmo aplicabie a la randreacitn de b marcas comenciales

l. Problema

Acaalnente, el sitema de renovacdion de ura marce comgrcial eftabbce gue fu pago puece
realizarse hadta sels meses despuds de 5 vencimients, o cue muchas Yoo no courme, pongue jo
registros son sbandonagos por falta do ciche page., dilotands s lciaimente b vigencia del derecho.
oMo S8 pUCED Wi B conbinudcién, desde el 2016 han surmnestsdo los casos en quE 32 abmncona el
TERIstro e marcks, o gae muchas veces puede suceder desouds de fos B meses o plaze gue o
wancecen para &l pago de la tasa

Tabla 5: Tote! rerewacicones de mancas comendiales v porcentaje de abandana

= _{2003-31 de ol e 2018)
 Tipe | 213 M 2015 316 W7 s
mrowconesabandomadss | M1 2128 1385 180 1.6 s
Tormil eAcyRERsRd Y 602 1A% 34 ]5.‘-5’9. . 16340 15,692 15504 15,680 12055
Porcentaje de abandons 19.8% 13K 8% ™% 7.5% 5,59

Fubve? PAM

Grifies 2: Evalucién de térmirg de rerovacionss de marcas en &1 tempa segin couss
{3004 31 g juls de F015)
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5. Eolucidn

Simnplficar el procedismbento de renovacidn, para gue ésta sea solicitada v pagada simultincamente,
permitends que este trimite se requiera con & meses de ansicioaddn y hasta & moses despuds de
vencido gl reg stro, tenlshdo on reca o § 58 kace duranta osta segunca parte ded plaeo.

Il Alermetivas

Contemplar ura rebaja e b Des por renavar antel del vencimienta ¢ no a3 una sanddn [recarga) si
se reshzs en la segunda #3303, Mo se optd par asta alternativa, va cue ‘s ratados interracionales
privikigian & mayor Mazo Dara rensvar Qe urd mEner fas.

I, Berelicas

Esta modificacidn peamiticd a INAPT tener ura rocaudacidn exifoss de las tases ssociadas a
fendvaciones de marces, de alrededor do 56038 millones de pesos. Adiconalments, s evita fa
SUSENC C8 MAnGEs SN LI0 ¥ gue pueden entorpecer bs inscripcidn de nuevas marcas, creands
barraras 3 3 antrade que disrmiruven ls competencia. A su vz, pRrmibe sanclonar Con uR rezanes
ngusiies solicitsdes presedtadas una vez vencido ¢ plaze, incenthvards asl el regiskrs articipads,
£aMNE Seurte acluslmente,

V. Costos

Mo altera bos costos pana AP ri los utuarkos con respecto a L siuackin acsual,

13 Reconoclmiento de nuesas tpes de signos reglstrables comn marces comeselale

1. Prebloma

Actyalmente ruestrn legsiacidn permite regisrar como mares’ somendal in'camance a aquelos
signas susceptbles ce representackin grifics, a ssber, marcas derominathas (palabrss), mancas
figurativas [dnafics o logotioos), marces miitas {palabra mds dibefic) y mo<eas sonaras [pentagrama
rusicall, Este concepte exduye 5 las lmadas "marces mo tradicionales”, que en by prictica comercial
de by 3i curnplen Una Furdidn marcania v, por fo tents, 380 dignas de proteccltn como Tales, comn
DEAIFRE BR OINCS palses, A SLEVER, COMO FEnciena B DRAP| "Ea nuesire modenng socwedod de comime
hes coracteristieas tdonloos de fos productes i sendeles son coda ez mds parecidas, per fo gue &f
consunidor fende o atender & oives facteres of fomor iy decisidn de compre, Lo monces Gue
canfieren af gaoducto @ serdicie v coolidad smocional tenen un astobl soder de sedussidn. Barg
fograr que ks sovisunidonss potencioles s hoblitan o ko idea de gue une determinada mavea esrd
FEPVELEALOC POF LN Color, WA formma, U Somid, L imagen onimad, o incirss un Sabor o un ok,
#& régquiere wag fmportoang inversidl & merodotesnlo y eomunicackdn™, Luege, BIgunas eempke
dit marcas no tracicionales, que puccon ser signos distintivos de iemificaciin v Segularizacion de
un preducta o pEndcio, 507 los cisefias Wfimensionales = por ejemnplo, la forma del products o su
errbalaje =, ol talor per s, las imdgenss animadas, o doterminsdas ssnkias u aloces,

W b tpcSavaow weipa ki g eramnsefeg FRGSGL penlde (03 MEr),
16
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. Zplucidn

Incarpafar nueves Signos o clementas que puedar oongtitué- una marza comercizl, come o hacen
otros paises. De-esta forma se busca fa positilidad que, por gjemplo, las marcas tridimensionales u
hologramas puedan sor roginradas, rotoglncs asl las necesitisdes de provecciin generadas por las
practices comerciales actuales.

Llterrativas

Manteper slstema actusl, sin medificadones.,

. Benefidos

Ircarporsr nuewos Hipos doe marcas permitind o Jos Usuarios nseribic v proteger wus divechos de
propipdad Industrizl sobre marcas que antenohmente no contaban con este rescncsimionts v
PPOECET, Edto irmpulss b innovackin g inversidn on #5905 NUEVOS registros, va que, permie la
cilerencacion s mivis de noeves formas oo sonsbFzacsn con & consumidor. Ademds, genira un
EDr iNgreso para INAR| por neeeas cRIBROCIas 48 MAMSM ¥ SUe CORIEM 0 wn fubun por nuras
imrvencongs y creaclones mds novedecns, For SRima, permite un maspor alinearnionio internmsionnl,
ya gue, 8l Tratedo oo Singagur (ol eual Chile planes adherir), considera esbe tipe de mancs, v om el
Comité Permanents saboe el derecha di marcas, disefics industrisbes & indizaciones peogrificas [5CT)
pe estobiecis un consenso maultiateral entre los miembron. Lusge, pov S5504 Moevos reglstros sa
esprrariy L mayor ingresa flscat de 58,27 milones de pesos anusbes,

Costos

Estos nleeas tipod g8 regstros podnian npficar b reatzockdn d capectaciones &l personal de INAF
para que puedan estudizr v asl evaluar cada registro eficlertemnente, que tieren caracteristitas
diferentas 2 los actuales, pers estos costas pueden ser financiados por [a vis ce W cooperacion y
asistoncia de OMPL Por ejempla, pueden registrarse cbjetos tridimenslonalis y tinns olfativos, Asles
Aetelaric temer en conpderacin (@ forma en gua pueden ser distnguidis v represstadas
grificamante ol rmereents de salicitar su reghstro respective,

. MEaramisno di la regulacion ge las mareas coleatiuas y de certificacién
. Problema

Kuests lagiskscidn e poco clora en b regulacidn de mercas colectivas v de certiicacicn, pues dichas
CHLEgOrias se incorporaron en virtud de compromisos interacionaies acquididss por &l pak, lo que
gererd oo s Inchesio e la legislacién interna rofuera de’ tode profia. La actusd normati asimila
las mipreas colectivas & une comunidad v subsuma s do conificacidn corme i tips de coloctivas,
il estas categoricaciones InCorectas. Do et forfre, une marca comdin y correnie pusdie tener
rralitiples propietarics y puede sor ung comuniEsd, Lo gue diferenca a lis marcas colostivas v de
conificacidn son otros elementos, come quidngs poeden pedirias, culles son fus objetivas, i
irmalican o no resiriciionss 3 Cenos acias. Por slemplo, en las mancas de certifizaziin su teules tene
un red de garapde v, pof tanto, o 1 wtiliza, sing g permge gue Teroenas la wser, feealzands s
busen use, Agmizsns, o suede sbearvar en B sipeents mbly Iy Inasstarets de s5tas marcas e o

ir
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iltirme tieripa {2017 se registran 17, misntras que & el 2%0 2016 se registraron 3, por 1o que es
rzocsara yna regulasidn clara y acorde & estandares ipternacionaliss para poder seguir fomentandn
51 USE,

Tabia E: Reglsiro de marcas de certificacidn v colacthas de productos v senvicics

2015 3 :ﬂfﬂlhﬂ-ﬂﬂlﬁl
| Regimrn Mud 014 MNS s AT JMA
| paren e crttnaaiie de productes v servicked . z B 1 11
Marca co'estivg i prodiesied y wedsine 1 3 2 X & 5 |
Tastal ] 5 & 3 17 5
Fomme duhi
. Salocidn

Modificar la keyy, complementands |s regulscion acorde a estindares ibtemadionales para poder
CONET 35 S0 une ronmativa dara ala hora de reglstrar marces colectivas o de cortificacidn.

AltBrmativas
Mantenar satema 3ctLal, sin modificacionas.
Bpnaficios

Mayoe ginearients Intermacdonal, que permite un mejosr abaje por parbes de (s agendas de
propiedad Indostrialyva gue estandenica los verrinos. Al misma Hempa, permite wener rayar claridad
pard ko usuanios de cud Upo de marcs quisre registrar ¥ oudl se adecua mejar @ u creacin,
Inconthvanda asi a la creacidn de marcas de este tipe 509 todo en sectoces donde comercializar ur
3o produrto o campdtas de marketing no san eficientes 5 se consioeran indhiduaments, pero o
5i 52 realiza para un conjunto de productos. Es dedr, e fomesnta (s assdithided en et tipo de
FERIINS [HBrE pocer obtener un mayor benedlss dé Iz crdaciands. Ademds, facilitn etres pragraras
e realizalNAPL sor ehempls, &l programa “Sells de origen” dende une de sut elementos son marcas
cobctivas o do.certificaciin. Ademds, logm svitar problemss posteriores para ks usuarkos al tener
Fagitrad insenpetibles infernadonalmerie.

Costos

Mo 58 advierien podibles cost s,

. Extlusiones a fos derechos marcarios: seaddnimas y pandricos

Frobiema

Acuaimentl, a1 cosible que un Sitylar de marca registrad irpids & un bercero el uso de sy Pombee,
Seuddn i o nombee de su antecesor en & curso So operacloces cormerclaes, Aum CUBNGER O BT
riesge de conhusion gue afecte sus derechos de Identidac. Del mismo modo, actusbmete ne el
podible declarar la caducidad de una marca én el 2ago qua haya perdido su cardezer distinthe ¥ 22

18
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harya iranslormisde en le denominaciin penérica de ua preducts o senvieio, centravinidndase uno de
ks reguisitos principales de las marces commroiales, gue 5 o oo su distingividad,

. Soluchin

Lwego, para saluciorar o problema desonng, e propone modificer el sndouls 19 bés A de (a ley, de
g ce dar cabida o estas eoluzionss de mancsd, Asi, se busca seflalar gue los derechas conderigos
3 log Diuleres de raccas registradas ro impedicin de mods alguno o ejercicio cel derezke dp
Cualquier persana a usar, en o curso de cperacionss comercities, su namboe o seuddnimo o ol
nambne de sy antecescr en |a potividae comencial, extepte cuando ese nombre s e de manesa
que indurca 8 error o confutidn al plbSco consumidor Iguaimente, los nsdanes de fmarcas
regslrades gue incorporen wemings geogrificos o indicacones relativas al glinero, naturalesa,
arigen. (rnire otnos) no podod impedic la utikzaddn de dichos tdmings o indicediones cuando e
Willcen dreciamente gara identificar o informar ¢ origen geogrdfico, péaere, natumaleza, [entre
obras), excepts cosnds incurca 8 error o corfusidn 3 poblizo corsumidor 3 diley la fuorza distintiva
o walor corercial o pukkzitania de ls marca registrada,

Alvprmativas

Uina posible ahemativa, s que sdho se reslizen exanclones en o caso de seyddrimeas o nombres de
antegesor, pend no 3l gendrices eoma son lay indlcackones gecg-ificas o denerrinaciones ce crigen.
Sin embargs, &5t $ermatia pusde franr problemas, va que, ne bo estarian coraiderando a todas las
exfapianes por igual con wA argumenta teonion que |0 defisnda.

Benefichos

Ctovgs o libertad para nngrar e reglstros marncaries, yaoue pemmite utilizar un misee nemboe
@ Seudinime para 0o regseos, sin levar 3 una confusidn del conswmidar, Asimbimo, para mangs
donde &5 rebovarte ef origen o procedencl, pormite poder describirlo sin pazar w levar una
desarinacido de or'gen o nditacloses geagrificas regisradas. Ssto a3 relevante para lis empresas
¥ &l rubrg comercial, va que, esms catacheriticas son cada ver mis valeradas por las congumidanes
en gl process de sdquisizién dé un products. Luego, s6.incentiva sellcitar una mayce canticad de
Fagitend, biamentands lof ingresos de INAFL

Costos

o seadvierten cosios asociadas 3 eta reforma

. Dibligacién de uso efectiva de las merncas comerdiales registradas caducidad

Prodema

Lag marcas cornertiales son signos distinkhvas que pormriten dierenciar en o comercio kos produstos
¥ Sefvidios de vna empres de los de oo, La fineded Blsics, pero no saclusiva, o5 perenizic gu log
consurildons sepan o origen empresasial de los bienes v a servicias que adquiersn v asi Io distingan
& [denaifiquen en &l comercio, Para que el seurra, L narma goneral es gue L marces e gtilfcen
efectivements ani o comersie, pars conforme a la baglslacidn vigente, an Chils no exithe Ls abllgacan

19
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de o de b marca comenclal Luggs, 13 proteccidn marcar’a no es un fin en & misme Lo
fundamentos de la preteceiin de las marces sor propeccienar Infermaciin & los consumidores con
el fin de protegenos de confusidn v ergaflo, redudir los costes de transacckin de los consumidones o
incentvar s produccidn de biends v b prestadion de servickos do calidad, Entonces, ko antenar implca
qui debs evitarse qua un deneche de propiedad intelectusl e proteja indef  idamente sin tenerun
coerelator elective en el mercada,

Aunhal internacioral, prdcicamente tadn ko palse incorporan el reguisitn de Lso para mantener la
vigonsin di fos pegitret de rmarcas oomerciales. 0P reallnd en 2005 unestudio en ol gue resumid
lag respuestas Al custionario sobre of derecho de marcas v b prictizes celstivas o las mareas. Ea
c3te recuscio, [as lagislaciones de §1 paies conbenis ety obfgacin [Estado Usddos, fa Uinidn
Europes, Australia, Argenting, Perd, Colombia, Eciader, rasé, Japln, Singapur, Musva Zelandis,
Sudifdca, lsraed, entre oiros) ¢ tan sto 10 no lo hacien, ente los cuales e contaba nuestro pals™.
Este requisite de uso, es ura medida que buses npedir e blocues del sitema oo proteccidn
marcaria debido a la sdturscicn registral por menos denechos formales. Para allz, se fmpone 3 tralar
regisral b cargs de hacer use fective de su signo en el mercade, 2 finde resguardar al orden pdokizo
econdmios y &l cofecto usa de la propledad industral,

Il. Spiwcidn

Se progone incerperar, de meners paulatica, la obligacidn de vso de by mancs semerslal ceeno
conditidh 2afs fu manienddn o renmacidn, conforme 8 b prdeties en el rotta del mundo,
congiderands un periodo de transicitn paro b e ementazisn de Ly madida y la situacion de marcas
¥& Fegilradas, que comstituyen un derecho de prapledad.

lil. Akerngthoas
hdantener slstema actual, 5'n medificaciones,
N, Bereficias

Incentha el uso ofectivs dea maces & impide que se blogues la inseripeidn (prabiera compatii)
v mal forerts o legads de nueves mercos. En css sentida, uh slmama de prapisdad indimrial
eficiente debe contar con una legislecidn que s¢ fefadent con kot Fines por 'os cusles: oloeps
protecchdn, 5 una marce no tens Lo efective, entances no hay furdamantos e procogedia. b
aun, por 52 fale de uso se pueds estar epodpecienco oiros valores del mereada, ceene, 1a Thre
COMPtnGia (POF Eemplo, Fegistrar uns marcl existents Internacanalmente par &/tar 1 entrada
o U Creaddne B0 U rudva bred geogrifica para asl evitar b competencia Bn &l subsal Luegs, se
baisen tmzerthvar el bukn usa dé un registro pars asl chitensr beneficles concretos da lag creackanes
tanto para consumidones [produstos innovedores) come para el oreador {identifica s creaciiny I
Frategei. Al misma tiermipo, peamite #star alivcads con los pares internacionales ya que varios ds
ellos sonsideran la caducidad marcana por no s,

¥ ComilE Feimarents okes o Deiacha de Marcas, OMP, “RESUMEN DF LAS RESPUESTAS &L CUESTIONUGD S20R0 0L
CEMECHD BE hARSAS ¥ LA SRLUCTICAS RELATIVAS. & LAS MSRCAS [SOTHA/EY, domesecte 55T/ LS, op. 140 y 147,
=hpacibia wh HEI0L wew e pa ol Sedtoon ooy fectfes et Bddert 94 8 gl

n
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V. Costas

oz se prevd gue esth medida pueds significar un costo para IN&PY, pero eventualmente padria
casreiner & ndmero de solicitudes y removadiones de marcas gue en definitha no se wlizan, Lo
anerior conllevaria una dismingeddn de ingrese fscal, qu no o3 poside SRDRIMANaT Broviaments, ya
G T 6 CLBTED £ON Fegietial kisidrioas ue pueden avatar ese ciloula,

15, Delite de falsificasdn rascarls
. Froblema

En la legithiciin nacional vigente no se dpifica un dello de fakilicecidn marcania, 2 dferenca de o
Gue oourre a nheel Internackanal, dende s& reconace e mayor reproche asedade 3 una falsilicasisy
respecto da una simple Inlrdccisn internaciondlmente, Mercasur 1855) explichs meadidas electives
cun reprimen b fabificacicn ¥ los ADAIC (Azserdo schre aspectos de cerecho de prooledad
Intelsctual relacianades oon el comercha) lambsdn considers penas de pridon y mulias coberentes™
Aadernis; todos los palses de Sa UE, EFTA, Estades Unidas, Singapur, Australia & brapl, entre sore,
conviemplan sapdones criming les para b falsificacidn de marcas.

El Tratado de fbre comencio Chile-EEUL contermpla dee forma explicha la obfigasida de emableser
sanciones crirrinakes, 8l menos para el cato de falsificacidn de maness. A& mede de ajeaia, en Chils,
al hacar s de MErcid que D8N iguales o Semefantes 3 obras ¥ INGORAL LEre-una mula gue va
desde 25 hasts LO0O UTH, igual mults ue tiens ol uso de envases o embalajes gue leven ura marcs
reglstrada, shn tener derschs a usis voin que &sta haya sido previamente borrads, waba gue &
embalaje marcads se desting 3 envasas productas difrentes v no relacio=ados oon ks gue profege
13 marea, Luege, na existe dfprencackin por los delites marcarics. Asimisma, s¢ peede observar en
el grifico sguiente, gur s suspensiones de marcas disminuyeron despuls del afia 2000 pers
wolderon a incremartarse desputs del 2054,

Grifico 3: Suspensioned de despacho, cantided de resolucionss

12009-2016)
1225
= == £T3
a3l I 3 p— sy
pire) 2014 1 iz i ] 21 2s i} [
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o gl Qo g ki LEA RS- b rgmtins vl gl feac e e
R o cantdad de s eekonet o el 380 J00respocho de kot demus 3 52 e ic sor i cantdsd S8 sdnsrioney
afectondiin £ 13 Adcana Metrozok G o & beea poaze ¥ DEUTeE B9 8%vion paqueial,
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Han habide avances en el pak eén este tema, coms 3 craacklner 2007 de la Brigada contra Delitas
die Propleded inelectual de |3 Polsis de Ivestigaciones ce Chi'e cue ha resubade muy releane
para brirdar pratsccidn 3 los creadores & Innavadores, afectados porla falsificacitn y siratens, 2
iniGatha “Protege tu idea, protege o creacidn”, lanzada el afie 2010, v el Chsermtoeia del Comendo
licite larzade porle Cimara Macional de Comescio, paro dn edsten elemerias por mejoras™. Por
by Lanto, €5 mecesario un cambio ronmsthve gue se splique a la falsificacidn mancaria,

Eolucidn

Tipticar este déllto y cstablecer sus fanclones, que induyen 'a reclusidn menoar en greda medio 3
o] o plaS D8 Palitas,

o AErAEtvas

hantener sistema actual, g4 moddicacisnas, con le cudl Chike estania incumpliends un comgpromiss
intomacicnal,

Beneficics

imgedly ¢ crecimienta del mercado legal, desingentivar I3 piraterin ¥ comarcisirssidn agel &n
rateriade P L, y fortalecer by capacidad spncionstana amte infracsionss seasionscss som |as mavcas.
Agdmigme, fortnlece by proteccidn de marcas regitradas, evitando falificaciones, que pooducen
Tinglmerte und confusidn en les corsumidones afectanda &l valor de un producto como su sells
dutinthes, &l mismo temoo permetd terer un MAayor reccnocimendo Internacional ssbee fa
protectidn de regisiros marcanios incentivanda ol registto sn nuestre paks.

Costos
Mo howy cosios monetatics asodades 2 exta madida, 51 an, ia carga de trabajo para los sriburales do

lesticia podria aumentar, d40a senis indgnificante y no requeriria de contracién de persanal
adizhonal, B gu S Btima un balo némero de casos de falsifizaciin ol alis, 5 las hublera.

Irdemnizacioned preestablecidas en caso di Infracckdn marcaris

. Prapiama

Mo existe en metens de progledsd industrial una norma qua adecde nussira legislacidn 2 fos
Lo pirizos adquirkeas en esta materia en virtud del aoeerdn de lipee comercio con los Estados
Unidas, que exige la procedencia de incemnizaciones preestablecidas respecta de infracclones oo
derecho ce autor [ooya nommasha ya las contamplal v mancanas,

« Solusitn

indemnizas por dafas v perjuicios segun b gravedad de s infraccidn, ©on una Suma coepenisonis
na arsror a 2000 Urddades Tributanas Mensuales por infraceidn.

i e inaps cifroon st gos sng el putt Bt S ey e - 338 recieng 1o tide-BohTLOSA [t
2z




74

IMFOAME DE FRODUCTANDAD
FRONDCTO D LEY CORTA PR

0. afgemativas

hanterer sistema astual, £n modificaciones, con ko cual Chiie seguina Incumplisnda un compromiso
Intemacional,

0, Bearefieios

Le da cumplimiento &5 3 une de lps compromises sefislades en &l TLC con Exmadas Uridas También
permite que se vele por ol dereche que tenen ks Gueflas sobre Sus registras.

V. Costos

i cstod

18, Restasacién del derecha de priorided en materia de petentes
. #rablema

Actualmente nuestra begiclacidn presents une diferencla sustanthva entre ol trate 2 un salisitants de
patenie an virtld de! Converilo die Pars v und én virted del Tratade de Cooperscidn &n rrateria de
Fatentes (POT), pues dste Amo cuenta con un plazo de 13 mweses pars rehindicsr su facha de
prinridad, en & casa de no katerio hecho al momento de la presentackdn de [a solicitud, /m/entras el
afien o tiene efa posiblidad, lo que implica una discriminacién entre anbos fipos de sallctantes,

Il. Sofscicn

La GWP| ha establecids macanizmes pera subsehar este problerma mediante 13 creacidn de ung
platafarma derominads Servicls £ Acceso Bgital™, en la cuad s puode ercantrar as%a Informackin.
Camre artetedante, lod solicitantes s veian cEligados o pedir a una aficina la setensidn de una cepis
en papa’ certificada di los documertos v, segoldamients, pressntaban dichas conine a seras oficinas
Envirtud del sstema DAS de la ORI, las solkcitantes pueeden sclicitar o la peimera eficing [oonocids
woma laOficiea depesizante u Oficine de primers peesenteciing que pong B dlposiclen ios
decumentos de prioddad an el sstema, v luego solicitss 3 las ctras oficinas foonocidas same Oficinas
con diecho de sccesa u Oficnas oo scguads aresentacidn} gus recuperen e1es documentos sor
conductio del DRSS El intercamble de los documentts entre las oficines 10 realiza por medios
slectrénicos™. Esta propusita, aropond establecer la base lega| pars ol uso de ests platafarma para
reconocimienie de cartdicaciones intemacianales.

il Alernativas

Mantoner ststerne actual, sin modificaciones.

FEE) Emtviciy de Aoceng Dopa [004] Sa L VM pa i tivters aleridrion qus pereire o imnesramiig mwm
e prdad s deduneton serilanes metee e gficiras deopeopiriad nestedpeal S840 gortis St £ stibema cemite
bk ol S il i L pfcinons camipdi el roguiising previa o0 el Doee 0 55 Parll rivpec o 8 ls carbRoackin s n ST
dle=ibnlan

& it wwie sngn imdeslagt,

23
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Bepraficias

Peimcte slingar kot requerimientas entre dos procesos de reghitnos de patentes, logrando asi las
mismas comdiciores para todos ks uswanios, bereficiindase de una herramiensa gue provies ORPY,
sn coste para o usuarias rl b-Oficina.

Codtas

5in costos.

19, Fatente provisional

Frotlerna

Agiuaimantn, ro e contampls la posibiidad de garantizar o derecha-de un inventor que-aries de
pedeccionin un nuevs adarate © procedimisnto- dedee cbtensr una patente provisional oue e
permite “resenvar” U derecho a solicitar [ormalmente yna patante por el thomire de un 2Ra B
rERabecimiEnts de sste Upo de paténtes ha sido requendo fundameralnente par aridade y
et o ottdd pidtes del murdo (oomg EELULL, Feetugsl v pesible lncorparacedn de Francia a trawds
de bty FACTES. Uno de los mayores problemas es que existen proyectos inmedires doade las
irveniones ade ne tenen toda la informacldn necssania pam hacer una seliemad farmal de patense
paro tenen la necesidad de preserssr con urgencia 3 consenido

Solucidn

Establecar b patente provisional por un poriodo miime de 12 meses, como mecankmo pars
garantizar ¢l devechode patente del inverter privio a' perfeccloramiente del o,

Alernatives

Mantener sktems achuad, sin modificaciones.

. Benefidas

Incarton el frabaje v los edtudios que realizan cntidades 1aes coeni las universidades v centros de
Investigacidn al extander 3 proteccldn de sus derechas de patentes ain antes del perfeccianamienta
rritmo de |3 Swenclén, ya que, neasian tener un nivel ge proteccldn por ‘anaturaleza misma de e
innovackin que realizan, Ademds, coma se puede ver en ol Gso de Estados Unidas, wna patents
Frovisoria puede spontar la ventaa de poder afinar la invencidn, medlanite por ejenpio ensmys oo
protodipos, que permitan wslumarar un adecuads juego de revindicaclores final v pemite valosar
posibie rentabilided comardal ¢ la imvencidn, o buscar slisnzas en fu explotacidn, preservands by
nowedad de la mitsrg, regushe Imarescindible para su congesidn =

% Ly franen Pl of aeriosn P L erobaancn 6% la tremifonmilion des enterprises. ks e macién s

i ] A L
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W, Costos

Esta medida no aonteripla costas, con exiepiitn del cosbo propio de toda solichud de patante.

i, Excopciones @ los derechos de pabents

Problema

Huasira ley wigente ha sido el resultada de vadss reformas medlanse las cuales se han incorporado
rugvng derachos y Majorss estindanes de protecoidn. Sin embangs, la prdctica v las expericnclas
comparadas demuestran La recesidad de ¢orgar con imigtaciones y excepsicnes a b derechos e
propicded irdustial que permiten balancesr log intereses oo proteccica v fomento a la infacion,
Lo otfas igualmente relevantes para ol desarrzlio dol pals & intereses de la socedas, coma; par
ejemplo, & sotess a medicamantos™,

Azl nugstra by no cusnta Con rarmas rekvantes que 57 son adoptadas internacionalmente, como o
$on aquellas normes relitivas @ s excepciones para fines de MvesLIgeCOn o para wios no
cofrerciales. Actualmente se restringe la Soertad del médica para prescibey medcamenes de
marera individual, para gue sean preparados en una farmagia con incependencis del derezha do
gatente. Do skl masers, ke quimicos farmackuticos no cusstan wmpacs con W bertad para
o'anarad imed chmentos brdividuales prescritos por un misd o sin |3 2menaza de infringfr u=s patente
qisd FMaEe, por damplo, 'a dostficacidn especiics requasida porun paclante en particular,

Lusgs, un eshadio publicade par Coricyt hace referoncia a lo anterior relacionanda 2 proglecad
inteeciyal con & deminlo pdblico y 2 cguilibrio de intanés. Este irdica que “tods gvarce fecroligio,
cientifice y cultural ng o5 un Recho aislado, tng gue debe mingrse dentro del contexto eomplajo preia
o Fodda creackin inievia & uno o mds sectones oo concaimisnto de fir bursanidod, ENe s troduor 80
fque Iode obra intelechval sreotiar o clentifics &3 gensrodo, oprovechonds o esfuerzos cokeethos
desarrofiados por Muches creadores o Investigodones ontarones. Impedir & retiringlr ol ocoeso ke
Pluige o s convcimientos preveistenies & rovis o un Bdeio de propledod infekson), implios fener
due pagear por ello, o cual incrementoad los costes de los futuros progechor de i+ 0, Por contigulents
&l digfinir nivelas de proceccide de lan desschas aiplectuoles moy alirvodes B muy Bajad, pear de Bual
Jorma gn riesgo of detarnaiis g lancvaciones en o fulurg, E5 por elis que 58 hate Indpansoble ffor
U ciridadess aquiibe de i funcidn individug! y socil de le propledod intelectual™,

Hrugifn

Umitar ios derechos confericos 8 trovés de limitacienss incorporadas en oirad legistaciones dal
munda, Por elempls, se contemply qué los derechos de patertes no se extende-in g los aces
reaizades privadamente y $in motivos comerciales, 8 actos realizacos por motives experimen lakes
refatives al objeto-de la invencidn patentads,  la preparacién de medizarenios bajo preserpadn
mécica para casas indhviduales, entre olaos,

HLa mencda dal cnnde medicarentos, haoe relenenca a peperaci oo firmaiotice makzadss por femuchunions,
il et e madiciroebos di e Teen
T ptnea A e cocioe clisoed o e iteged pe et ol - 507 1§ 34037 JO0ROC0 S 0000%
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Alermathvas

Santerer sistema actual, sin modifcacion=s.

I, Bensficics
Alneamients eon evdndares Interndcicnales sobre el regissro de patentes. Bromueve la
Itnviest igaciin e innovacidn de nuevos bisnes y senvicios, oua rd tengan come Tin b cormarcializocidn,
sing mds bien s mejoras mencldgicas v 2ol b ereacida de fuevas ideas v conodlmientos que s
pueden aprovechar en @ fuluro por ofras persanas, De esta forma, poner encepciones avuda en o
largo plazo a nuevas creacongs o innovacones an materias e inberds social,

W, Costos
San costes.

23, Accidn de uspbeitn de patente

. Problema

Canforme 2 la logslacidn actual, s una patente de inmmoidn o3 regisirada 5o quien no tenls derecho
3 haearla, s legltimo tiulsr no tlene otrs opcidn mas que scleiter ls declarscidn de nulidad del
registro, Be este modo, el legitime Tl de @ imencidn que 2= vio privado de su registra, no Beng
la powbikdad de recuperar diche acthe, asisténdole dricamente fa altormaive de requeris 4
carceaciin, conforme 3 una causal de nudcad de patente esteblecida en L bey (“cumnda ouien haye
obienido b patente ne s al imantor ni Su cedionena™} gue neda tene que ver con los reculisites de
patentabidad da bs imencian.

- Solucidn

Establecer la socidn de usupacidn de pateniesy eniregsr su resolucdn a ks tibunales ordinarios de
ludtitia. Liegs, su leglima titular terdrd denecho o soliciarn ke rarsferencla dsl ioghtis v 8
cormespond ente Indemnizacidn de peruldos. Ademds, tendrd un plaza de prescripeidn de ciren
afios, contados desde b fecha del registro.

Albarnativas

Ampliar s cavsa’es para soliclter la cancelacidn ded registra de una patente, o been, ampliar la aczidn
de rulidad del registro 2 ciras causales mas gue L Gnicamente contemplaca en esta oy [Pouands
gulen hina obienito (3 patente no &3 & mventer ni su cedionarka™), ‘o gue produece of ofecte de
pérdica de la imarncide gar odos.
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I, Beneficics

Permibe clongar maver probeccidn a o5 derechos de los creadores, junto con ciorgar una Ingtanc’a
eleitiva pars openeres 8l regiatio de une patente tegistrada fraudu’entamente, dende efectvamente
praeds haoeme braspado de L imsencidn.

V. Costos

Hao hay costes menetarios asocfados & eta modida. 5 ben, [a carga de trabafo para les tribunales
erdinaries de justicis podria aumentar™, dsta seda insigrificente v ro requesiia de contrataciia de
persona sdicional, ya gue dichos juidies no ocuren frecusntemeate. Como referencla, desde L
oreacidn di INAPL 540 ha habido un Jukcio,

22, Lirnive & a proteccidan suplementaria
I. Problema

by |5 patente dudd 20 afas desde du dolicitud. Actualmentes INA% demora 3,6 aftos promedic &n
rasitar wha soliclud, caloulago en base a los indices de snend 3 Bpoate co 2015 Normalmente s
catlma que una patente cebiera lener una durscida efestivg del erdes de las 15 aflos

Algunas demaoras #n las i incwive INAP] pusden a0 ser justificadss o julcha ded salicitanse. B e
cagd, el selc'tante puede rezuins snte o Tribunal de Propiedad Industrial para que se e ofcegae a
Su patente und duracidn mayor gue los 15 aflos contados desde la fecha de e salicilud, 5 s que e
prusha |3 justificacidn de la demorae de INAF en el procedimientle de concessdn. HMasta ahora, oste
dumento del olaeo no tere Smites, a dferencia de ko gue courre an BEUY, (desde donde proviene
I3 rra).

Fara dar '9'-!-'I'-S'HI'I'H"El'll'i'll & sampromisos imernacionales, 3 bey N' 19,038 de Propisdad Induatrial
establece Lo posibildad de requers un téomine de protecsidn suslermantaria de una patente de
invenddn, scendiendo asl 2 plazo de vigencis mds alld de bas 20 aflos cortades desde oy solicitd,
por les sigiiantal esuiales: (o) ekdetencls de demoras administroteas Injustificedas an ol
procedicnients de reglstrd de la patents o en o procedimbsnts de reglatro saniarks de un praducta
fermaesduticn patentado v (b o procediniento do registro de b patents haya demarada s de cinco
afbis contecdos desde la fechs de presenmacidn de 1o respectiva soliciud o mas de tres afips contades
cesde ¢l “requerimients de examen” pedcial.

Exta ditima firmwla ha gererado corflictos de interpretacidn, w3 gue nuestra normatha no
contempla una fase formal de “requedmiseto de examen”, pero 5! So tata de una exprnsidn
contenkia en ¢l trasado de likre comentio celebrade sntre nuestro pals ¥ Sstados Unidos, Acdemis, s
proteccidn suplensentaris de patestes no 8554 sujeia 3 nngln limine de temgs Bn nusdl-a legiibacidn
athusl, somp 4 e hace en ofros palses gue contemplan esta Fgara, incheo corsagrada en el propic
derecha de propiedad industrial estadovniierse, drcunstancis gue pusde dar arigen a kb durackén
uwoeshea de una patizrte. Por k3 Tte, hiy IR0en o pasa demarar edta tram|icidn,

Men partindar, b i bunaled Sebecke realar un prceso de bisqueda de inforredda y erlsosteatsl oo il e aceptar
S 8l S dapans da ragurn.

ar
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Agtmisone, '3 Fiscalia Macions! Cecndmics (FME), confirme bo anterior en g estudia “Estudio schre el
sktema de protecelin suplementaria de patertss en Chile y fus efectos an materia de libre
compeiencla® donde indica que partioularmente enomateria de Kirmacos, pudo advertise oue fa
raafizacidn dn un examean merenente formal 3l morente de delerminar @ clorgamianio da
preteccidn suplamentaris sobie una patente ya concedide, dn conideraciones de temponalidad,
procecimentales o refendzs gl fondo de cada una de estes solicitudes, tione |a potenclatidad de
generar axtensionss incebidis an los perindar efectives de proteccidn, entorpedends o npidiendo
fa eritrada de competidores. Asi, ko antevior resua contradictosio con la firelided del sistema de
patenies da smvencidn, cuyn ot ditima consiste en logar un sdeouads equililrie sntra bl intecds
piblico [innevacidn y dhulgacidn del investa) v o privado (proteccicn del invento y rétribuckin 2 sy
efuarrs intelectual del irwentor]. Con bado, dado que este fendmens impacta essecalmente en
materla de medicamentos, une sclucids bassda en ure nosma interpretativa que abards tocos bos
eleqmentos antes sefialadas, pueds sgnificar Imporantes beneficios para el sistema de salied en L
conjunta™. (Wear anexa I con elemied]

. Salucidn

Para resobtT o prodlend que reptesents e inedstencia ce un tope miximo aplicable @ esta
prsteccadn v asi evitar prdrTogas Exceshag 50 propont estabbecer un Friibe de ciroo afics como
miximo pars W plaza de otorgamienio de pobecckie suplementaris o ad'cioral por cawgs de
cemaras #dministrathas infustificadas, lo cue e resuelto poe ol Tribunal de Propledad Indussrial El
mlme eftudis de b Fiscalla Naclora! Econdmica en gu momento recomencd s2ts normathas

“Hatlendo expuntyio o problema gue ho gerenmdo & atergomiesia de prodecciones suplemenionas
sabre clertos patentes de imvencidn, iremitadas v concedidas de aouerdd af Lstema anderior @ B by
W® 12995 o solueidn pednls padarser wag ey que laferprete of seatidn p sleonce g o articelas 53
Bix 1y 53 big 2 de fo Loy NF 20,180, en orden o estoblever que eHlo proteocion &5 solamende oplicohis
paro potertes samctdads of regimen legad en wigor despuds o lo entreda en wgencia de fo Ley N°
19.595 de 2005, &3 dearr, sufetos o un petivoo oo grotecoidin cla 20 oiios contod desde ka fecha de
presentocdn de lo salicud respecine™,

Alernathas

Seglin el mmo sstudio nombrado antericrmenta reslizade por La BNE, una alternativa podnia ses
intarpretar sxtensivamente of réginen dé nudad ce patentes de invencidn, aplicindelo tambidn &l
sistema die proveccidn supkerentarta, 3 partlc de |3 caasal el artiouls S0 letra c), sianare que b
echin sea intertid pod Guieh tenga Interds en aloy no se encusntre aoeserita, Pero &t apclén no
parece wakle, ya que [3 sccidn de nulidad hoy contemaeads sn 1o ley se diflge & imaldar una patente
que fue corcedids &n conbravenchin a lag narmes de pateneabilidsd aphizasies v, por lo misma, no
feduita exteralble & una patente que, vilcamente concedida, fue objets de una etensidn -
g imamante ohienids= en su plazo de vigencis efectiva,
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. Bensficies

Desincertiva ol mal uso ¢o patontes, v laedensidn de su proteccién sio vna debida jusificacién, lo
cuc imo'de & registro 9o ofras nuevas patentes. Lo ankerior kagra fortaleser b competencla en a5t
dreay asl incentiar lainnavaiin & nversidn en difeentes weciores relevantes para Ls sodedad comn
e el caso de medicamentos. Por obng ledo, oon esta meedide se cemepling o acusrde ooe 5o tiene oon
EELIY sobee protecoicn suplementans Asl, exa medica logra evitar problemas de arbarariedsd en la
consesion de ung pratbceitn tuplemaentadia inpustificada.

Cottal

No S8 ven posibles costos para INAF),

£3. Restablacimignto de derechos

Fioblkema

Muestra legislacian sdle contempls la posibiidid de restablecimiento de derechas respecto de ins
polizitudis de patentes™, para no respecto de las solichudes de manzas. bermacionalmente, ot
Figuira 2l opars én materia marcaria, De hecho, o Tratedo de Singapur pobee Derechiode Marcas {STLT
For 5u sigla en Inglis], impane dicha obligackin 3 sus Esspdes miembros, tratado ol cual se estd
prapaniardo adheris por pame de Chile,

- Selucicn

Establecer a2 posibildad que log saBctantas de marces puedan ver reestabiecidos sus derechos bajo
drcunstancias dotermineda,

ARgrnativas

hanwener |3 sctual sitwsckin diferenciada entre patentes y mercas. A lgual que el vatado de
Ewrgapur, pocar axcepclanas couma Ter chTLUNENAMCARS SWCOPTOWWHES, mo Mabrd e A8 =
dispasiciin ninguna medidy de subanseids (Regls 5417 Esa shuaciin se da, por elemple, cuanda va
52 ha concedido ura medida de subsanacidn,

Benalicics

En el conteste del Tratado de Singapur, cuya schesidn esti siendo consbderada en un proyects
aparte, e importante realizer este ajusie de modo de splicar pleraments este tratads, Adaenas,

i Crgwos 56 pukde wat 84 1 U\:h'ﬂm‘ﬂmhlﬂﬂ"'im “Aatioaie 147 - Len ssletudel S8 pteaten de
IfreEgite’ & £ morelon ooyt bded Cebarsn rasentase & O &, g iGE rasiaal, eanfncr £l Trabsso S Cooperscdn on
Mgherka oo Palirbes, aohes ol vencimbennn dl plass de e feh el £ockbda dendy iz Sechu ce cricriged. & s wlowd
Irier sncionad so AN Wrguns picred, v padth provinlar arte e Inebeto FBaaca sebes del vencimiens S 2lace de
SEinta rein soviads desde bn fecha de prevemracion nernacional, Enseauniadese venaidn o slioe e ireiata messs
eitabiends & o inche etericr, of iialints podrd pecie ol nestabiecimisnon de deredhos 2 ol PSTELES. L peticidn

dazerd iprirans g conpario oon by nﬂtﬂn:lmde hﬁxr]ud,ﬂm-ﬂ nﬂ i L Ll Tt s epreRan e
fiarane dal ircumpliraedc dol plaon, p sgeeTans LTSy

F. ]
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permite equUiparar (@ SIUACon en esta materia enfre palentes y marcas, actualmente desigual sin
Justificacidn theriiea. ESto o3 relevants pars ks registras marcariss yva que ol incumplimiento poede
acurrr, aungus s& Fayva splicado una debida dligencia o na haya sico intercional,

Corslos

S Lot

24. Procedimients da depdsito de dibujos v cisefios industriales

Arobilema

£ registro de dibyjos v disefics Sndusiriales a0 encuentra actualmente soretido al mismo
orocediminnty de registro que las parentes de invencidn sierida qua la 03 P) hace hircaplé an su
diferencia: “En princiou, un derecho sobre wn diseffo industng! ro grotege a5 covacterfstices Menicos
o funonales de un products Jue, 5v emborga, podnon guedar protegitos pod ung patente”. Exla
sngoirosa ¥ compleia ramiacikin redunda en una subutlizacdn del sisema por parte de los
disafiadores naciorales gue, dada la returalegw dindmica de pus croaciores, sequleren
prcediienias mas dgiles y expecitos, Come te puede vor on o siguiente grificn, el nimena di
snlichudes de dibujos y diseflos ingustriabes ban bajads desde 2014, manteniéndote condtante hasta
2017,

Grifice d: Selcitudes de dibujos/diselos Industralss |1950-2015]
[nfarreacin sctaalizada 2l 11372008}

il :
it SHHT
Solucksn

Lian el chjeto de smpifficar [ tamitacidn de esta categena de derechos, se prapone intonporar la
posibilidad de gue o Solicitarts pueda sencillamone depositar una waictud de un dibujo o discfio
industrial, sujatdndose sdio a eamen forma’ v postenganda la reallzacin del examen pericial hasta
qua £l misms o.un ferse i ko solicite: Paikes como Corea de! Sur y Espafia presentan tizenas
simianes, 51 Bion &5 ciedto que este mecangma no e otongada ol scBctante un derechs de progiedad
Industrial plenamente oponiole, o depdsito da fe die une fechn de presertaciéan v da la descripcidn
del dibujo o disefio industral gue 5¢ deses proteger, 1o que constard e un certificads mmitido por la
avteridad competente [IN&FI). El examen perical puede ser sellshods en cunlguler mamenio

0
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curante la vigencia col certificado de depdsito, tanto por el soficdtanie o par un tercéng, & costa de
cuten |o pade, caso en ol cusl proseguicd |a sramitacién general oars el registre del dibuie o disefio
indwstria., 3 part’ de la publicacidn de [a saligtud.

Alternathas
bantener ¢l procedimientoactual de regliing, eguivatente al de imsenciones.
Bemeficizs

En primer lugar, se cstinng gle ests medica pueds penedar un mayer ingresa Facal del erden de los
55,8 millones de pesos anuajes. Asimiame, conlleva una considerabie mefora para el usuaric on la
Trarmitadion, gozando ce plaros mis abrevizdos v de i3 posibilided de depesitar un dibuje o disefia
imdustriz’ con iin mero examen fermal, pestergands ol examen pericial, o que finalmente s& traduce
en un incentivia en I3 Innovadidn oo &l Bhasvro en 2ostos o8 [ tramitasdne Asimisma, puede fomertar
lag solgituces de dibujos v disefios industriales de residentes gue achwalmento o5 muy Baja en
cornpirsditn al registro de no residentes, como st peede ver oo o siguienio grifico, Luego, al
sinplificar el proceso de tramitacidn y asl sumentar ol mdmane do registras, mas creacionss pueden
ser protegidas y asi Begar o sor un activo esencial para muzhes emanedss ¥ Pymes {por slempla, a
protecidn de los disefas indudtriales contribuge a la proteccisn e marta de ura empresa,
prabestiia proparciona derechos que puecan ser vendides o putonzadas & olrs SMpness, que o 5u
wer or una fuente e ingreess pard o propletans de (of cerechos ™,

Grificn 5: Solicitudes de disujos/disefos Industriales por tipo de sclicians v pads de origen
[Acmulade 1950-R0161

[Hstribuciin poe tipo salidtante Solicitudes par pais de arigen
Noligia @ BN
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25, Extenaidn del plazo de durscidn de los dibujos v disefios industrigles

i

M.

Preblema

Actualmente los dnh.ljm y ditefos industrisles ssthn Sujetos o un placa die duracion de 10 afios, no
rencvabiles, a differencia de o gue oourre enctras legshiciones, como fa surcpaa, la estadounidense
{24 afics para bs patentos do disefos] y alguncs palses latincamericaros (el Angenting, Brasl y
Miaica] & Inclise ol Arregle de Ls Heys relstha al Regietra Internacional de ibujos v Disefios
IRcustria s, qua cuRnia fon 68 miembros ¥ del cual Chile sspera formar parte, donde e placo.ce
wigencias puede alcanzar basta los 35 aflos,

Eolucida

Exendeng plazo decuracidn g s dhujos v disefion ndustrishes a 15 afos.

Alvairativas

Extender &l plieg de durscidn de dibujos v disefios industriales con removaziin

Béreloios

lunbe eon &3 iparar [ duracids de estas derechas a los estdndares inTemacanaies B los qus Chile
23pira, permite a lod utuanss gozar de ura proteccidn mds prodorgacs sobne s derechas, pudisands
clitener baseficles futurts por mds temps como retribuciin a L Enversidn cue ¢ hiso en crear
dibupas o diseos Industriabes dnicos y originales.

Adicioralmente, én taso de hacorse ofectiva la renovacidn, se Incramentaria el ingresa Tiscal porun
rugve quinguanls devigencia dof denpcha

Loseng

Sin costos.

16, Seoneto Comerdial

Preoblema

L materia objeto de bas secratos comerclales se deflnn, per bo geceral, en vérminos ampiios & Incepe
ieftodos de venta y de distribwcidn, perfibes del consumidar tipa, estrategias de pubicidad, istas de
provesdones v cllentes, ¥ procisos de fabricacion. 5 bien la decisidn final poorca do gué Infarmacian
constituye Wn sesretd comerdal depende de bis drounstancies e cada caso indhidual, entre s
priciicos daramente desles’ss én refacidn con o Informacién secrema e Incuyd @ espionaje
cofrircial o industrial, ef Incumpdimianto de contrate v ef abute de easfianca. Todss bis empresas
tisnen secretos emnpresanisles, Algunas son umBmenbe cocscibnted de la importancla oue nevisien
estrategles esirkclas pary g anHLT | protescidn de sus secretos centra toda revelackin que les
twseda ser perudicisl Pero mushes ampresss sdls 20 dan cuenta de Gue los secreios smpresariabes
exjiten cuanida la competencia nbents sdouins wis G de clientes, resultados de vestigackin o

]
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plares e comercialzacion o cuande irtenta quedarse cor empicades que tienen valicses
conGCmientos. Muestra ‘egslscdn wigente contermpla Un contepto de sefrens -ermpresariel
restringido, que o s¢ 3justa @ estindares Internacionales de protecckin como son las rormag
penerales qus Fguran en los ADPIC [Acverde sobre ks Aapectos de los Desechas de Propiedsd
Intebacnea! relacicnedos com &l Comercio de o OME™, Agimisnma, &3 un bema relevans pars Lis
Pyrmes, va que la proteccidn de los secretos pueds nitubar especaimente Pagestiva para las FE
Lass PYME tilizan de maner gereraliceda los secrobos empresarales, De hecho, aumercaas FYME e
basan casl miciuzivamente e lod Secrefind emzretariales pard profoger su propiedad intelectual
[Bungue &0 fumencltd cikas no sean consderbes de que ks secreios comercizles estdn legaimente
provegidos contra sy dhalgac'dn tegitiral,

. Solueidn

El N 28 del articuba primars del proyecto, propone estsblecer una definkidn més acorde 2 articule
39° del Acuerdo de les ADPIC gue fija el essiadar =n esta materis.

Alernativas
Mamener datema actual, sin modifizaciones,
Beneficios

im rueva gefinkcidn de secreto comercia] permite alinear la leglslacidn chileng conm fos sstdrdares
iemnaciendlas came es &l acwendo de los ADPIC. Esta es especialmesibe relevante para fomentar el
registro de diferentes deas, procesos, soiivos que son esenchiles para el funclonamento de un
negeche o empress, que forman & cone o la ventaja competitiva de la misma, Por sjempla, se indopen
coifes Sedfeta empresarlal procescs, tlen‘cas W conacirniemos de fabricacion; Recopilaciones de
datos, por ejemplo, listas de cianmes; Dibujos y modelos, proyectos, mapas; Algoritmas, procsses gue
5 apdian en programas informidtioos y los proplios programas informidtizes; Esfralegias comerciales,
planes ce acthvidades, planes de mepomackin, planes de comenclalimcidn; Informacdn sobre
actiddades de [reestigecan v desarrole (0], antre otros. Junto con o anesior, cabe destacar [
Impartancis gue tiesd 6 anterior para las Pymes gue podrin contar con WA rarmatkea clare y
alinesds & lof estindares irteraseanales, nretegionds tu nagacks para um mogor coesirients usues,

Costak

5in costos

. Ampliscién de las facultades de recaudacidn de fondos par convenios nadianales ¢ Intermacioniles

. Problema

La lotra %) del artiouio 3° de 17 ley de INAPI establece que oot Institucidn esth faculada pare
“Recoudar i6s recursas gue i ley fe osigas o acmbee proplo o de terceros. Exfos inpwen ooueiles
estoblecidos e (reladss inherpdciandder vigenates.” Sin embargn, dada fa vingulacidin ce INAPI son

 Crgshisacies Dbl el Comerzio;
33
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ciras entidaces madonales e intemnacionales, dite puede an Clertos mementos recibir recursos
provensnbes de estas stras entldades, sin que pecesarlamente se trate de argasizaciones
Internacionaies de b ouales Chile forma parte en virtud de tratados Intermaciorades, por la vis de la
rooperackin y asitancia 1eoe s,

« Suion

Ampliar la Tacubiad de recaudociin de INAP) resapcta de fecurscs provenlentes oo comenias da
coopernciin npconal o vternacienal, e o prapane ef K° 1 del artieuls segundo del prospacto. En
Lo Cato, EStEd recursad S manclardn dentro dil presupuesto crdinario de INAPL nue Torma parte
el presopoestn de la Mackin,

Alternativas

Kantener s'stema actual, s modificaciones

Bengfiches

Daco & suments en la carga de trabajo oo INAFT gue conlieva la implementacion di eite proveco
de ley, la recaudacidn de mpyofos recursos, aSinEcos TIMbIAN & cofvenios de ooopeiaciin
cebebracios con entidaces nacionales o intemackeraes, b permitisi a 18P poder procesar diche
aumenta do rabads con &l personal y squina adecuada,

Costos

San oastos.

2B. Horgar & INAP la calidad da parte en matera judiclal

I

Probloma

Actualmente [y a diferenciy de o qui oourne respecto 68 ciecs sendcins pdnlioons gue =& relsclonan
o iribunales sspacisliradas en matedsn contencioso-edminstratives, como lo Felhuckraided
arnblental & los tribunales inbutarios v sdusneras) INAPT ns s228 Fscultada para comparecer arte ks
tribunales ardinarios de Justicia pars sesterer sud reselushones nl para controvertis s decisiones da
segunida Instancia, dictadas por e Trivunal de Propiedsd Industrial.

Solucidn

Conferir 3 INAPI Is calidsd de parte en matasia judiclal, & fin de penmiticle comparecer ante los
Lribunales ardinarios para defender adecuadarmente sus resoluciones y corfrowartin las rivacncianes
del tribunal espech¥adn, como courre respecto de otros crgansmps plbices en matedas
CONTENEIos0-acminlEratias.

Adternativas

Martener dstema actual, sin mod Foaciones.

34
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Beneficios

Cranga a INAPT La Iacultad depade contratesr un recursocs apelscidn interpuesto por unsofdtamte
ce mlgin derecho de propledad industdal, de maner de defender la decissdn del InstRuta. Esto
permite reforzas ia fiemeza y ejecutonedad de las resoluciones, a0nante procesos 60 ape'adan, junto
ton knpedir la tramitacidn de recursas Infundados

Cosnag

Sin costog,

5. Evablecimiento de sccitn penal piblca para los tipos peanales establacidos por 1s by W 19,039 da

propiedad lnduetral

. Froblema

Actusimente, ks tpos penales establedidos en la ey do propiedad industrisl son de accidn penal
Fablich presia instancia partiouar, 2 dfarenca de fos delites comempledos en matera de derecho
e sdor, gue son de accidn piblica, Esbe hechn, en el caso de ‘ot deltos de propiedad industrial,
dificuita suckserancia y complica Inmeoesariamente |a labor de kns organismas persecutones, ya sue,
o igUnos EA5SS, Ao it una Simpke denuncl, sing gue 58 axige la presentsdan g L quenlls,
&l arvicue 537 del Chdigo Procesal Fenal dapone que la accidn penal piblice para la persecuctin de
todia deling que an esté sometids o ragly sapecial dpbe s #lenckis o ofide por ef minkteno pibfbee,
loque ne pourne en el cass de los delites de la bey N* 12,039, porqus el articule 54° cel migmea cadipo
estebiece que lod delitas gua son da acodn pdblica previa Snitanca particular, entre otros,
correspanden 2 aquolles previsios &n la by N 19.039, gue estabilece normas aplcables a fas
privikegas indUstriales y proteccitn €2 las derechos de propiedad industrisl (litera! &), astfoulo 547,

Salucidn

&l artioulo tercers del proyects, oropone | derogacidn del liseral &) el artieuls 54° del Cédien
Fracisal Menal, a fin do gue los Hpes ponales nclides o La ey N® 19,035 soan de secids pihliea.

Alernathise

Mantener S50oma actul, i madiicacones.

Renaficias

Permiéte focalizar de mamera mads ef clenle los tioos penales ¢ relacién 3 lo propiedad industrs),
efiminande la exigencla de realizar una querells. Con esta modificacin, ¢ Minsterks Miblicn; de
ofido; podri perseguic todo delits en reladidn o los privilgios Industrizies ¥ L protecsidn de lot
derechos do propiedad induwstial.

Casnoa

£n costos.
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Angm 1: Epempla profecoidn suplementania patertes an Madicamantos

El sjemplo trarsorito Supong qui una solscud de patente fue solicitada con anterioridad a la crtrads
o vigencia de iz bey K*19:535, razdn poc b3 cual goga de 15 afics ce proneccsdn efectiva, contados
desde ls fecha de contesidn de ks misma®”. Entoncss, asumiendo gue una vez otoepado el registro de
su patente (o tamitacdn demond mis de: 5 afcs), dentro de los 6 primercs meses salichd
proteccitn supdomentaris, frente a ko cual el TCF pomerommente cancedid eite término adiconal
o0 prodecciin Dor un plaee Migotdtics de 3 afiod. Coro consecuenda de ello, & tiular ce I patenbe
dit Inveaticn gozard de 18 aflos de proteccidn efectiva, sobrepasa sdo ol limite temparal permitido
par la nonmativa bajo s cusl dicha salieited 5o tramitd, prododo de b aplicaclda de una norma
patericn, come bo g b ey NU2D 160,
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Propsccion cfectiva: 18 afios (2de 15 efectbvos®)

Prareee (Taborma'a pequs

Cizha lo anterior, la Flscalia lcgnd relacionar [a psteate en cuestién con un produsio en pacticular en
34 casos, todos referentes & medicamentas. En la especis, nara compeobar si e idemificacidn s
habia realizads correctamente, se cbisened s ol pringipio 3cthe en cusstidn tenda o ro albernativas en
otros abortonios, Asimismo, solo e induysron denro del oRcdio solicitudes de protecddn
Fpementaia gue hobiesen sdo concededes o que, ol momento del andiBl, estuviesen &n trdmite,
Tafmands esto en cuenta, b mucsirg inicial e seduos 3 12 medicamentas, comarcialesdas par 9
labaratorios. 50 bien Iz muestrs es pecuofia o= rebacidn al mimers de soiciudes do pratpesiin
supliemantans edstentos, Tmeoluers un merckdo impartante e cuarto B MRS anuales, Sefcans 4
o H12.000 mitanes de pesas, segdn cliculos realizados por esta Fiscalia. Ademds, la ciifts presentada
CRrtiye unD eita Snferiar del potenclal efecta anticompetizhve QUi podsan Tener LS prideccianes
suphrmanitanias storgidas & patentes con 15 afios de proteccidn afdctha garantizida, va que mdsten
riuchas cases Jonde no fue posible identificar el products detrds de una patente en partizular.

" s fterso e ot plf s onil e g e/ 200 B/ T E-Srpte oo ec b ana g
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