SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE
ECONOMIA recaido en el proyecto de ley, en
segundo tramite constitucional, 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 Cédigo Procesal Penal.

BOLETIN N° 12.135-03.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comision de Economia presenta su
segundo informe sobre el proyecto de ley de la referencia, en segundo
tramite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de
la Republica, con urgencia calificada de “suma”.

El proyecto fue aprobado en general por la Sala
del Senado con fecha 11 de septiembre de 2019, fijando como plazo para
presentar indicaciones el 26 de septiembre del mismo afio.

A una o mas de las sesiones en que la Comisién
estudio en particular esta iniciativa asistieron, especialmente invitadas por la
Comisioén, las siguientes personas:

Del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo:
la asesora sefiora Ximena Contreras, y los asesores, sefiores Diego
Schaerer y José Tomas Otero.

Del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INAPI): la Directora, sefiora Loreto Bresky; el Director Nacional (S), y
Subdirector de Patentes, sefior Esteban Figueroa; el Jefe del Departamento
Internacional y Politicas Publicas, sefior Sergio Escudero; la abogada del
Departamento Internacional y Politicas, sefiora Maria José Sepulveda, y el
asesor, sefior Sergio Sepulveda.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el
abogado, sefior James Wilkins.

De ACHIPI (Asociacion Chilena de la Propiedad
Industrial): el Vicepresidente, sefior Marcelo Correa, y el secretario, sefior
Rodrigo Puchi.

Otros asistentes:

De la Secretaria General de la Presidencia, los
asesores, sefiores Victor Inostroza y Joaquin Simonetti.

Los asesores, sefiora Pamela Cousins, sefior



César Quiroga (Senador sefor José Miguel Durana), sefiora Camila
Madariaga (Senador sefor Rodrigo Galilea) sefiora Paula Silla y sefiores
Luis Lindemann y Gonzalo Mardones (Senadora sefiora Ximena Rincon), y
sefior Claudio Mendoza (Senador sefior Alvaro Elizalde).

De la Bancada DC, la asesora, sefiora Constanza
Gonzalez; del Comité PPD, el asesor, sefior José Miguel Bolados, y del
Comité PS, el asesor, sefior Miguel Angel Diaz.

De la Fundacion Jaime Guzman, el asesor, sefor
Tomas De Tezanos.




Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 124
del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

1.- Articulos del proyecto que no han sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones: Articulo 1° N°s 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46 y 47, articulo 2° y articulos
primero a noveno transitorios.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones:
Indicaciones N°s 3, 10y 12

3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones:
Indicaciones N°s 4y 11.

4.- Indicaciones rechazadas: N°s 5,6y 9.
5.- Indicaciones retiradas: No hay.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles:
Indicaciones N°s 1, 2, 7y 8.



DISCUSION PARTICULAR
ARTICULO PRIMERO

El articulo primero del texto aprobado en general
por el Senado, modifica, en sus 47 numerales, la ley N° 19.039, de Propiedad
Industrial.

N° 2

El numeral 2, del articulo primero del proyecto
aprobado en general por el Senado, reemplaza los incisos segundo y tercero
del articulo 18, por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

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

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

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

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4
unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o
quinguenio, segun corresponda. Estos pagos deberan efectuarse dentro del
afio previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia
de seis meses siguientes a la expiracion de cada afio, con una sobretasa de
20% por cada mes o fraccion de mes, contado a partir del primer mes del
periodo de gracia; o

b) Un pago unico antes del vencimiento del primer
decenio 0 quinquenio, segun corresponda, que serd equivalente a 4
unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y
disefios industriales, y a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los
modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados. El pago unico debera efectuarse dentro del afio previo al
cumplimiento del primer decenio o quinquenio, segun corresponda, o0 dentro
de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiracion, con una
sobretasa de 20% por cada mes o fraccidbn de mes, contado a partir del
primer mes del periodo de gracia.



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

El referido articulo 18, dispone:

“Articulo 18.- La concesion de patentes de
invencion, de modelos de utilidad, de dibujos y disefios industriales y de
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, estara sujeta al
pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales por
cada cinco afos de concesion del derecho. Al presentarse la solicitud,
debera pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no
se le dara tramite. Aceptada la solicitud, se completara el pago del derecho
de los primeros diez afios, para las patentes de invencién, y de los primeros
cinco afos, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y disefios
industriales y esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados.

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada
guedara a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al
segundo decenio o quinguenio, segun se trate de patentes de invencion,
modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales o esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados, debera efectuarse antes del vencimiento
del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis meses siguientes a la
expiracion de dicho plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o
fraccion de mes, contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En
caso de no efectuarse el pago dentro del término sefalado, los derechos a
los cuales hace referencia este articulo, caducaran.”.

Letra a), inciso 4
00000

La indicaciéon N° 1, del Honorable Senador sefior
Latorre, esté referida a la letra a), del inciso 4°, propuesto por este numeral, y
es para agregar el siguiente parrafo:

“En el caso de las patentes de invencion el pago
anual correspondera a 3 UTM anuales a partir del décimo primer afio, que se
incrementara a 6 UTM por afio a partir del décimo quinto afio y hasta el
décimo séptimo afio, y a 9 UTM anuales a partir del décimo octavo hasta el
vigésimo afo.”.
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Letra b)

La indicaciéon N° 2, del Honorable Senador sefior
Latorre, es para reemplazar, en la referida letra b), el guarismo “4” por “40”.

En discusion, el Director (S) de INAPI, sefior
Esteban Figueroa, manifestd que estas indicaciones alteran los montos
correspondientes a los derechos que contempla el procedimiento de
obtencion y la mantencidn de la vigencia de los registros de patente
concedidos por INAPI, materias que, conforme a lo dispuesto en el articulo
65 de la Constitucion Politica de la Republica, son de iniciativa exclusiva del
Presidente de la Republica. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el
articulo 24 de la Ley N° 18.918, Organica Constitucional del Congreso
Nacional, estas indicaciones no serian admisibles.

En una nueva sesion, la Directora de INAPI,
sefiora Loreto Bresky, reiter6 lo sefalado, estas indicaciones tienen
incidencia presupuestaria directa. Sugirio, por tanto, que estas indicaciones
sean declaradas inadmisibles.

Agrego que, en esta materia, el proyecto introduce
la posibilidad de pagos por anualidades, pero no modifica los montos
correspondientes a estos derechos contemplados en el procedimiento de
obtencion, mantencién y vigencia de los registros de patentes y de marcas,
esta idea esta fuera de las ideas matrices, lo que en su entender constituye
otro fundamento para declararlas inadmisibles.

-- Las indicaciones N°s 1y 2 fueron declaradas
inadmisibles, por recaer sobre una materia que, de conformidad a lo
dispuesto en el inciso tercero, del articulo 65 de la Constitucién Politica,
es de iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica.

Nimero 12

El N° 12, del Articulo 1°, del texto aprobado en
general por el Senado, introduce diversas modificaciones al articulo 20, de la
ley N° 19.039. El citado articulo 20 dispone qué signos no podran registrarse
COmo marcas:

Letra c)

La letra c), modifica su letra g) de la siguiente
forma:

“i. Reemplazase en el parrafo primero la frase
“productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por la
expresion “productos o servicios”.

ii. Sustitiyese en el péarrafo tercero, las dos veces
gue aparece, la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o
industrial” por “productos o servicios”.”.



La indicaciéon N° 3, del Honorable Senador sefor
Durana, es para reemplazarla por la siguiente:

“c) Modifiquese su letra g) de la siguiente forma:

i. Reemplacese en el parrafo primero las frases
“productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por la
expresion “productos o servicios” y “productos, demanda esos servicios 0
tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales” por la
expresion “productos o demanda esos servicios”.

ii. Sustitiyase en el péarrafo tercero, las dos veces
gue aparece, la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o
industrial” por “productos o servicios”.

iii. Reemplacese en el parrafo tercero la frase
“productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos
comerciales o industriales” por la expresion “productos o demanda esos
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servicios”.”.

En discusion, el Director (S) de INAPI, sefior
Esteban Figueroa, sefialé6 que la indicacién en estudio persigue eliminar
todas las referencias a establecimientos comerciales e industriales que estan
presentes en el texto. Se trata de un tipo de marca muy especifica que existe
en nuestro pais y que esta en desuso, Chile es practicamente el Unico pais
gue mantiene este tipo de marca.

Agreg0 que estas marcas fueron suprimidas en la
Comision de Economia de la Camara, y por error quedo este articulo
rezagado. En consideracion a lo anterior, el Ejecutivo esta por aprobar la
indicacion.

En una nueva sesion, la Directora de INAPI,
sefiora Loreto Bresky, explicé que la disposicion que se propone modificar
regula ciertos elementos que no pueden registrarse como marcas. Puso de
relieve que esas categorias marcarias referidas a productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales, no existen al dia de hoy, y este
proyecto actualiza la legislacion en ese sentido. Como ya se explicd, la
mayoria de los cambios se introdujeron en la Camara de Diputados, y esta
disposicion quedd fuera por error. Es necesario armonizar el texto
excluyendo la referencia a esas categorias que ya no estaran contempladas
en laley.

-- En votacion la indicaciéon N° 3, fue aprobada,
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comision,
Honorables Senadores sefior Durana (Presidente), sefiora Rincén y
seior Elizalde, con una adecuacion formal. (Unanimidad. 3X0).



NiUmero 27

El N° 27, del Articulo primero, del texto aprobado
en general por el Senado, agrega en el articulo 49, de la ley N° 19.049, el
siguiente inciso final:

“El derecho conferido por la patente no se
extendera:

a) A los actos realizados privadamente y sin
motivos comerciales.

b) A los actos realizados por motivos
exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invencidn patentada.

c) A la preparacion de medicamentos bajo
prescripciéon médica para casos individuales.

d) Al empleo a bordo de navios de otros paises de
medios que constituyan el objeto de la 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) Al empleo de medios que constituyan el objeto
de la patente en la construccion o funcionamiento de los aparatos de
locomocion aérea o terrestre de otros paises o de los accesorios de dichos
aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio
chileno.”.

El referido articulo 49, es del siguiente tenor:

“Articulo 49.- El duefio de una patente de
invencion gozara de exclusividad para producir, vender o comercializar, en
cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar
cualquier otro tipo de explotacion comercial del mismo.

En las patentes de procedimiento, la proteccion
alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

El alcance de la proteccion otorgada por la patente
o la solicitud de patente se determinard por el contenido de las
reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos serviran para
interpretar las reivindicaciones.

El derecho de patente se extenderd a todo el
territorio de la Republica hasta el dia en que expire el plazo de concesion de
la patente.

La patente de invencion no confiere el derecho de



impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que
ellos hayan adquirido legitimamente después de que ese producto se haya
introducido legalmente en el comercio de cualquier pais por el titular del
derecho o por un tercero, con el consentimiento de aquél.

La patente de invencion no confiere el derecho de
impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia
protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorizaciéon
sanitaria de un producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos
productos sean comercializados sin autorizacion del titular de la patente.”.

000O0O

La indicacion N° 4, del Honorable Senador sefior
Latorre, es para sustituir el inciso sexto del articulo 49 por el siguiente:

“La patente de invencion no confiere el derecho de
impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la
materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o
autorizacion sanitaria de un producto farmacéutico, biolégico o agroquimico u
otro producto que requiera una autorizacion o registro sanitario o de
seguridad. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean
comercializados sin autorizacion del titular de la patente.”.
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En discusion, el Director (S) de INAPI, sefior
Esteban Figueroa, explicé que la indicacion tiene por objetivo extender la
llamada “excepcion bolar”, hoy restringida a los productos farmacéuticos, a
los productos agroquimicos. Hizo presente que, por la via jurisprudencial,
esto ya se ha aceptado y desde INAPI apoyan esta medida. Sin embargo, en
atencion a consideraciones técnicas, seria necesario realizar algunos ajustes
de redaccion.

Explic6 que la excepcion bolar, o excepcion
regulatoria, lo que hace es permitir, en ciertos casos, que algunos productos
patentados puedan ser utilizados, con el efecto de poder obtener
autorizaciones ya sea de registro sanitario o de seguridad.

En una nueva sesion, la Directora de INAPI,
sefiora Loreto Bresky, profundizé sobre qué es una excepcion bolar. La
excepcion bolar permite que un producto, no obstante estar protegido por
una patente, se pueda exportar, importar, o fabricar parte de ese producto,
con el solo objeto de obtener el registro sanitario.

Declar6 que, en términos generales, estan de
acuerdo con lo propuesto por la indicacidon. No obstante, manifestd su
intencion de proponer una redaccidon mas armonica respecto de lo que es
una excepcion bolar. En relacion a este punto, sefialé que, en su entender,
los productos biolégicos estarian considerados dentro de los productos
farmacéuticos, por lo que no seria necesario hacer la distincion. También es
conveniente una precision respecto a los agroquimicos, que serian una
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nueva incorporacion, y en ese sentido, una expresion mas arménica con los
distintos textos legales que existen en la materia seria “productos quimico-
agricolas”, y finalmente seria adecuado efectuar otros ajustes relativos a los
verbos rectores, de modo que sean los mismos que se utilizan al tratarse de
los derechos que se conceden a través de las patentes.

La redaccion que propone INAPI es la siguiente:

“La patente de invencion no confiere el derecho de
impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia
protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorizacion
sanitaria de un producto farmacéutico, quimico-agricola u otro producto que
requiera una autorizacion o registro sanitario o de seguridad. Lo anterior no
faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorizacion del
titular de la patente.”.

La Honorable Senadora sefiora Rincon se mostro
dubitativa respecto de la afirmacion que el concepto de biolégico esta
comprendido dentro del concepto de farmaceéutico. Pidio se indique donde se
establece de esa manera.

El Subdirector de Patentes, sefior Esteban
Figueroa, explicdé que en todo el resto de la normativa se ha entendido que
bioldgico esta incorporado dentro de farmacéutico. Adicionalmente hay una
circular del Instituto de Salud Publica que recoge ese entendimiento.

Consideré que introducir en esta norma la palabra
“biolégico” , romperia este entendimiento, generando una desorganizacion de
la normativa.

Al respecto, la Honorable Senadora sefiora Rincon
estimd que el hecho de que esta definicién esté contenida en una circular no
da la suficiente certeza. Es indispensable una opinion técnica.

Los Honorables Senadores presentes estuvieron
de acuerdo con lo sefialado.

El Honorable Senador sefior Elizalde puso en la
mesa un elemento adicional, con la definicion de “farmacéutico” que entrega
la RAE: “todo lo relativo a la farmacia”. Consideré que circunscribir el
concepto de “biolégico” a “farmacéutico” implica reducir un término que
pareciera ser mas amplio, pudiera haber productos biolégicos que no tengan
el caracter de farmacéutico.

El sefior Figueroa hizo presente que la Ley de
Propiedad Industrial, en su articulo 89, referido a la proteccién de datos a los
medicamentos ante el ISP 0 SAG, distingue soélo entre producto farmaceéutico
0 quimico-agricola, y el ISP protege también los datos que son biolégicos o
anticuerpos. Esto porque se ha entendido que estos productos que son
biolégicos, posiblemente proteinas o anticuerpos, como las vacunas u otros
derivados de proteinas o anticuerpos, son productos farmaceéuticos y
medicamentos.
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La Comision estuvo por contar con una opinion
técnica en relacion a este punto, y acordo pedir un informe al respecto de la
Biblioteca del Congreso Nacional, y oir al Instituto de Salud Publica, antes de
resolver sobre el punto.

En una nueva sesion, la Comision recibié el
estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, en relacién al concepto de
producto bioldgico y su relacion con el producto farmaceéutico.

El asesor de la BCN, sefior Paco Gonzalez,
comenz6 sefialando que, en el marco de la discusion del proyecto en tabla,
la Comision solicitdé, por Oficio N°1381/E, a la Biblioteca del Congreso
Nacional que se pronuncie acerca de los conceptos de producto
farmacéutico y producto biolégico, y la relacion entre ambos.

Indicé que el decreto con fuerza de ley 725/1967
del MINSAL, Cdbdigo Sanitario, en su articulo 951, define producto
farmacéutico de la siguiente manera: producto farmacéutico o medicamento
cualquier substancia natural, biol6gica, sintética o las mezclas de ellas,
originada mediante sintesis 0 procesos quimicos, bioldégicos o
biotecnolégicos, que se destine a las personas con fines de
prevencién,  diagndstico, atenuacion, tratamiento o curacion de las
enfermedades o sus sintomas o de regulacién de sus sistemas o estados
fisiologicos particulares, incluyéndose en este concepto los elementos
gue acompafian su presentacion y que se destinan a su administracion.

En cuanto a producto biologico, puso de relieve
que es un concepto que es utilizado tanto para productos farmacéuticos
como en los productos organicos agricolas. En el caso del farmacéutico,
producto biolégico se puede denominar también como medicamento
bioldgico o sustancia biologica.

Sefialo que, de acuerdo al articulo 12, del decreto
N°3 del 2011, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento del
Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de uso humano,
se entiende por productos biol6gicos:

“aquellas especialidades farmacéuticas cuya
obtencién y/o produccion involucra a organismos vivos, asi como sus fluidos
o tejidos (vacunas, sueros, hemoderivados, hormonas, biotecnolégicos o
farmacos recombinantes, antibidticos, alérgenos y terapia genética).”.

Respecto a los productos organicos agricolas, se
utiliza el término “productos biolégicos” como equivalente a productos
organicos, tanto para la rotulacion, identificacion, denominacién o
comercializacion (articulo 3, ley N° 20.089/2006de Ministerio de Agricultura).

El sistema sera de adscripcidon voluntaria para
todos aquellos que participen, en cualquier forma, en el mercado interno y
externo de productos organicos. Sin embargo, sélo los productores,
elaboradores y demas participantes en el mercado que se hayan adscrito
formalmente al sistema y cumplan con sus normas podran usar, en la
rotulacion, identificacion o denominaciéon de los productos que manejan, las
expresiones "productos organicos" o0 sus equivalentes, tales como
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"productos ecoldgicos” o0 "productos biolégicos” y utilizar el sello oficial que
exprese esa calidad.

El sefior Gonzalez analizé las definiciones, y
consider6 que, se puede indicar que existe una relacion de género y especie
entre productos farmacéuticos y productos biologicos. Asi, gran parte de los
productos farmacéuticos tales como vacunas, sueros, hemoderivados,
hormonas, biotecnolégicos o farmacos recombinantes, antibioticos,
alérgenos y terapia genética se elaboran en base de productos biolégicos
tales como microorganismos, sangre u otros tejidos.

La Comisién también recibid la opinion en relacion
a esta materia, del jefe de la Division Juridica del Ministerio de Salud, en
respuesta al Oficio N° 1380 de la Comisién de Economia.

El sefior Hubner informa que “Conforme a lo
dispuesto en el inciso primero del articulo 95 del Cdédigo Sanitario, “se
entendera por producto farmacéutico o medicamento cualquier substancia
natural, bioldgica, sintética o las mezclas de ellas, originada mediante
sintesis o0 procesos quimicos, biologicos o biotecnologicos, que se destine a
las personas con fines de prevencion, diagnostico, atenuacion, tratamiento o
curacion de las enfermedades o sus sintomas o de regulacion de sus
sistemas o estados fisioldégicos particulares, incluyéndose en este concepto
los elementos que acompafian su presentacion y que se destinan a su
administracion.”.

Este concepto esta contenido también en el
Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos
Farmacéuticos de Uso Humano (Decreto N°3 de 2010 del Ministerio de
Salud), que en su Titulo | “De los Productos Farmacéuticos” incluye la
siguiente definicion, en su parrafo primero, articulo 7°: “Producto
farmacéutico o medicamento es cualquier sustancia, natural o sintética, o
mezcla de ellas, que se destine al ser humano con fines de curacion,
atenuacion, tratamiento, prevencion o diagndéstico de las enfermedades o sus
sintomas, para modificar sistemas fisiologicos o el estado mental en
beneficio de la persona a quien le es administrado. Se consideran productos
farmacéuticos las materias primas activas, los preparados farmacéuticos, las
especialidades farmacéuticas y los medicamentos herbarios tradicionales.”.

Dicha norma, en el numeral 28) de su articulo 5°,
define el concepto de “Especialidad farmacéutica” como “producto
farmacéutico registrado que se presenta en envase uniforme y caracteristico,
condicionado para su uso y designado con nombre genérico u otra
denominacion. Se entenderan incluidos aquellos elementos o dispositivos
adecuados para su administracion, en los casos en que asi se presentaren.”.

A su vez, en el Titulo | “De los Productos
Farmacéuticos” del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los
Productos Farmacéuticos de Uso Humano, encontramos el parrafo segundo
“De las Especialidades Farmacéuticas y su clasificacion”, que aclara
especificamente qué tipo de productos se entienden considerados dentro del
concepto “producto farmacéutico registrado”.

Asi, el articulo 10 del Reglamento del Sistema
Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano
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dispone que “Las especialidades farmacéuticas, de acuerdo a su naturaleza,
se clasifican en:

a) Productos de origen o sintesis quimica;
b) Productos bioldgicos;

¢) Radiofarmacos;

d) Fitofarmacos;

e) Productos homeopaticos;

f) Gases medicinales;

g) Otros que, comprendidos en el concepto de
especialidad farmacéutica, no estén incluidos en algunas de las categorias
anteriores.”.

Por lo tanto, consta que la normativa sanitaria
chilena no distingue a los productos biolégicos como una categoria separada
de producto farmacéutico, sino que los entiende como expresamente
incluidos dentro de dicho concepto para efectos de su registro o autorizacion
sanitaria.

Esta interpretacion es coherente con la normativa
destinada a regular la obligacion de proteger los datos de prueba u otros que
tengan la naturaleza de no divulgados, conforme a lo dispuesto en el Parrafo
2° del Titulo VIII, de la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.

En esta ultima materia, el decreto N°107 de 2008
del Ministerio de Salud, que establece mecanismos para la proteccion de
datos de naturaleza "no divulgados"” por parte del Instituto de Salud Publica
se refiere a “productos farmacéuticos” en general, entendiendo incorporados
a los productos biolégicos en dicho concepto.

Corresponde destacar que, en las negociaciones
internacionales sostenidas por Chile en esta materia, la posicion nacional ha
sostenido que la expresion “productos farmacéuticos” es amplia y por lo tanto
incluye a los medicamentos biologicos, sin que exista necesidad de
establecerlos como una categoria separada que sea sometida a un plazo
especial de proteccion de datos.

Considerando lo expuesto, se concluye que la
introduccion de la expresion “bioldgico” en el articulo 49 de la ley N° 19.039
generaria problemas de concordancia con la legislacion del ramo, pues ello
implicaria reconocer a los productos biologicos como una categoria separada
y distinta de los productos farmacéuticos, situacion que en la normativa
nacional no ocurre, ya que la expresion “producto farmacéutico” comprende
tanto a los medicamentos de sintesis quimica como a los biolégicos, entre
otros.

En materia de registro sanitario, el inciso primero
del articulo 97 del Cddigo Sanitario dispone que “[e]l Instituto de Salud
Publica de Chile llevara un registro de todos los productos farmacéuticos
evaluados favorablemente en cuanto a su eficacia, seguridad y calidad que
deben demostrar y garantizar durante el periodo previsto para su uso.
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Ningun producto farmacéutico podra ser distribuido en el pais sin que haya
sido registrado.”.

Complementando lo anterior, el decreto N°3 de
2010 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, en el
numeral 77) de su articulo 5°, define el concepto de “Registro sanitario” como
el “[pJroceso de evaluacion de un producto farmacéutico que siendo
favorable, se traduce en una inscripcion en un rol especial con numeracion
correlativa que mantiene el Instituto, previo a su distribucion y uso.”.

Finalmente, el articulo 19 de la norma citada
dispone que “[e]l acto administrativo de registro sanitario es independiente de
los aspectos comerciales o de propiedad intelectual o industrial de quienes lo
requieren u obtienen, en los términos previstos por el articulo 49, de la ley N°
19.039 sobre Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el D.F.L.N° 3 de 2006, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.”.

Consta entonces que la expresion ‘“registro o
autorizacion sanitaria” es la que corresponde en materia de productos
farmacéuticos, extensiva también a los productos cosméticos y productos de
higiene y odorizacion personal, conforme al Titulo Il del Libro IV del Cédigo
Sanitario y demas normas aplicables.

En este sentido, la expresion ‘registro de
seguridad” que emplea la indicacion sometida a consulta, resultaria ajena a
nuestro sistema.

Considerando todo lo expuesto, se concluye que
la indicacion N°4 propuesta por el Honorable Senador Latorre incluye
referencias a dos conceptos que no estan reconocidos por la normativa
sanitaria, a saber: 1) la categoria de “productos biol6gicos” como separada y
distinta al concepto de “productos farmacéuticos” y 2) la nocién de
“autorizacion o registro de seguridad

En atencion a lo expuesto, de aprobarse la
indicacién propuesta y para evitar problemas de concordancia con el resto de
la normativa aplicable, se sugiere adaptar el lenguaje empleando los

nn

conceptos “producto farmacéutico” y “registro o autorizacion sanitaria”.”.

La Directora de INAPI, sefiora Loreto Bresky,
refrendd lo sefialado en el oficio del Ministerio de Salud. Reiteré que, como
sefialé en sesiones anteriores, el concepto de producto farmacéutico
comprende en nuestro sistema a los productos bioldgicos, y distinguirlos en
esta ley no resulta conveniente. En efecto, el producto farmacéutico puede
ser de sintesis quimica o productos biol6gicos. Una modificacién en ese
sentido no seria armédnica ni concordante con el resto de nuestra legislacion.
Producto farmacéutico es el género, y la especie el producto biolégico.

La Honorable Senadora sefiora Rincon considerd
gue, conforme a lo expuesto, se podria acoger la indicacion del Honorable
Senador sefior Latorre, con los ajustes correspondientes.
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En esa linea, la Directora de INAPI propuso la
siguiente nueva redaccién para el texto de la indicacioén:

“La patente de invencidn no confiere el derecho de
impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia
protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorizaciéon
sanitaria de un producto farmacéutico, quimico-agricola u otro. Lo anterior no
faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorizacion del
titular de la patente.”.

La sefiora Bresky explic6 que se propone la
supresion del verbo “utilicen”, pues se aleja de lo que son los verbos rectores
de una patente, de acuerdo al inciso primero, del propio articulo 49. La
excepcion bolar lo que busca es que se pueda importar, exportar, fabricar o
producir el producto solo para efectos de obtener la autorizacion sanitaria.
Ese es el objeto de la excepcion, ningun otro tipo de explotacion.

La Honorable Senadora sefiora Rincén solicitd que
se profundice la explicacion sobre este tema.

La abogada de INAPI, sefiora Maria José
Sepulveda, sefial6 que no es necesario eximir de la utilizacién sino esta
contemplada entre los derechos exclusivos del titular de la patente en el
inciso primero del articulo 49. Incluirlo podria llevar a una interpretacién a
contrario sensu, en el sentido de que, si la utilizacion estd excluida para la
excepcion bolar, se podria considerar que la utilizacién en general, sin el
limite que sea comercial, esta dentro de los derechos exclusivos del titular de
la patente, lo que no es efectivo.

En relacion al reemplazo de “agroquimico” por
“quimico-agricola”, tiene por objeto que este inciso sea concordante y
armonico con el articulo 89 de la misma ley.

Finalmente, en relaciéon a la frase “que requiera
una autorizacion o registro sanitario o de seguridad”, se suprime porque la
expresion “registro de seguridad” no tiene un significado conocido en la ley.

El Honorable Senador sefior Galilea propuso,
como modo de resolver la aprension de la Senadora sefiora Rincon,
mantener la voz “utilicen” pero incorporando el adjetivo “Gnico” antes del
sustantivo “objeto”, con el fin de consagrar claramente que la excepcion bolar
se refiere Unicamente a registrar el producto para que, cuando venza la

patente, pueda ingresar al mercado.
El texto en consecuencia quedaria como sigue:

“La patente de invencion no confiere el derecho de
impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la
materia protegida por una patente con el Gnico objeto de obtener el registro o
autorizacion sanitaria de un producto farmacéutico, quimico-agricola u otro.
Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin
autorizacion del titular de la patente.”.
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-- En votacion la indicacion N° 4, fue aprobada,
con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisién, Honorables Senadores sefior Durana (Presidente), sefiora
Rincén, y seiiores Elizalde y Galilea. (Unanimidad. 4X0).

NuUmeros 28 y 29

Los numerales 28 y 29, el proyecto introduce la
accién de usurpacion de la patente, para cubrir aquellos casos en que quien
registra la patente no es su verdadero inventor, articulos 50 y 50 bis.

El referido articulo 50 dispone:

“Articulo 50.- Procedera la declaracion de nulidad
de una patente de invencion por alguna de las causales siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el
inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesion se ha basado en informes
periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se ha concedido
contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo
con lo dispuesto en esta ley.

La accion de nulidad de una patente de invencion
prescribird en el término de cinco afos, contado desde el registro de la
misma.”.

Por su parte, el articulo 50 bis dispone lo
siguiente:

“Articulo 50 bis.- En los casos en que quien haya
obtenido la patente no tuviere derecho, el legitimo titular tendrd derecho a
solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. Esta accion prescribir4 en el plazo de cinco afios, contado desde
la fecha del registro. Conocera de ella el juez de letras en lo civil, segun las
normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario
establecido en el Codigo de Procedimiento Civil.”.

00000O0

La indicaciéon N° 5, del Honorable Senador sefior
Latorre, es para agregar el siguiente inciso final al articulo 50:

“La referida accidon de nulidad no prescribira
respecto de las patentes obtenidas de mala fe.”.

00000O0
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El Director (S) de INAPI, sefor Esteban Figueroa,
puso de relieve que esta indicacién dice relacion con extender una excepcion
gue la Ley de Propiedad Industrial establece a la regla general que es la
prescriptibilidad de las acciones, requisito indispensable para que exista
certeza juridica. No obstante, el articulo 27 de la Ley de Propiedad Industrial
consagra la imprescriptibilidad de las nulidades cuando se trata de marcas,
respecto de los registros obtenidos de mala fe; explicO que esta excepcion
surge del Convenio de Paris, especificamente para marcas notorias y
famosas. Continué sefalando que la razon de la disposicion es que, en el
caso de marcas, puede existir la posibilidad de que alguien diferente del
titular de la marca pudiese registrar esta solicitud, y por lo tanto, dado que las
marcas se pueden renovar indefinidamente, es necesario generar esta
accion.

Explicé que el caso de las patentes es distinto. En
efecto, las patentes tienen una vigencia maxima, de 20 afios, sin posibilidad
de renovacion, por lo que en su opinion la imprescriptibilidad socavaria el
derecho, debilitandolo, generando una incertidumbre enorme. Esto podria
afectar especialmente a, por ejemplo, un solicitante nacional pequefo, si es
gue una empresa grande intenta demandar la nulidad de esta solicitud, por lo
gue no tendria certeza juridica para explotar su patente.

Agregd que la obtencion de una patente esta
sometida a un proceso que es bastante riguroso, puede ser objeto de
oposiciones, contempla la posibilidad de apelacion ante el Tribunal de
Propiedad Industrial, e incluso el asunto puede llegar al conocimiento de la
Corte Suprema.

Por otra parte, hizo presente que, conforme al
articulo 24 de la ley N°18.918, Organica Constitucional del Congreso
Nacional y al inciso segundo del articulo 118 del Reglamento del Senado, las
indicaciones sélo seran admitidas cuando digan relacién directa con las ideas
matrices o fundamentales contenidas en el mensaje con que se haya iniciado
el proyecto. En este sentido, la presente indicacion debiese declararse
inadmisible, pues, como indica el respectivo mensaje, el proyecto de ley
presenta ajustes urgentes y transversalmente consensuados para nuestro
sistema de propiedad industrial, los que han sido promovidos por el Ejecutivo
a través del Ministerio de Economia en atencion a su coherencia con los
fines de nuestra agenda de productividad, pero que también han sido
impulsados por los demas actores del sistema, que han participado
activamente de la discusion legislativa, y la modificacion propuesta escapa
absolutamente de estos margenes, pues se trata de una materia respecto de
la cual no existe consenso transversal por parte de los actores del sistema de
propiedad industrial.

La Honorable Senadora sefiora Rincon no estuvo
de acuerdo con lo planteado. En su parecer, la indicacion incorpora un punto
muy relevante y que le hace mucho sentido. La idea que contiene es que el
tiempo no corre a favor del tramposo. No puede favorecerse la mala fe, y
ésta deberé ser probada por el que la alega.

No comparte la mirada del Ejecutivo, que estima
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gue la indicacion se aleja de las ideas matrices de esta iniciativa, toda vez
gue este proyecto tiene por objeto perfeccionar ciertas materias de la Ley de
Propiedad Industrial, y eso es precisamente lo que hace la indicacion.

Por otra parte, el Honorable Senador sefior Galilea
pidié que se explique con detencion la razon de la supresion de la letra a),
del articulo 50.

Al respecto, el sefior Figueroa sefial6 que se
suprime esta letra a), pues se reemplaza por la accion de usurpacion, que
permite devolverle al legitimo creador su derecho. Ello pues la accion de
nulidad no resuelve el problema del legitimo inventor, no se le devuelve su
derecho sino que se anula la patente. Existe un plazo de 5 afios para ejercer
la accion de usurpacion.

El Honorable Senador sefior Galilea manifesto sus
reparos en relacién al argumento dado para justificar la prescriptibilidad. En
su parecer, llevandolo a un extremo, podria existir la posibilidad de ejercer la
accion de nulidad o la accién de usurpacion, mientras esté vigente la patente.
No se entiende porqué podria perjudicar al titular de la patente.

Al respecto, el sefior Figueroa relaté lo que ocurre
en la practica. Cuando el titular de una patente ejerce su derecho,
demandando de infraccion a quien lo vulnere, la respuesta tradicional es
ejercer una accion de nulidad; y mientras no se resuelve la nulidad, no hay
un pronunciamiento respecto de la infraccibn. Si se consagra la
imprescriptibilidad, no hay certeza para el titular de la patente y por tanto se
dificulta su explotacién comercial.

La abogada del Departamento Internacional y
Politicas de INAPI, sefiora Maria José Sepulveda, complementé lo sefialado.

Preciso que el plazo de 20 afios de una patente se
cuenta desde la solicitud, y el de 5 afios de la nulidad, desde la fecha de
registro. Considerando que el proceso de otorgamiento de una patente dura
aproximadamente 4 afios, en los que existe posibilidad de oposicion, y luego
dentro el plazo efectivo de vigencia, los primeros 5 afios se puede demandar
la nulidad o ejercer la accion de usurpacion, en definitiva son 9 afios en los
gue cualquier persona puede reclamar.

Reiteré lo ya sefalado por el Director (S), en
cuanto a que la regla general es nuestro sistema juridico es la
prescriptibilidad de las acciones, y el articulo 27 consagra una excepcion
respecto de los registros de marcas obtenidos de mala fe, norma incorporada
el 2005 al adecuar nuestra normativa al Acuerdo sobre los Adpic o Trip, y
gue dice relacién con un estandar del Convenio de Paris respecto de las
marcas notoriamente conocidas.

En su parecer, tiene sentido que se consagre la
imprescriptibilidad tratandose de las marcas, pues los registros de marcas se
pueden renovar indefinidamente, a diferencia de la patente en que el titular
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tiene aproximadamente 16 afos de vigencia efectiva de su patente, de los
cuales 5 afios existe la posibilidad que un tercero ejerza la accién de nulidad;
si se consagra la imprescriptibilidad, es posible que el titular de una patente
sea hostigado judicialmente hasta el dltimo dia de vigencia de su derecho.
Agreg6 que, en derecho comparado, salvo una norma en la legislacion de
Korea del Sur, no han encontrado casos en que se establezca la
imprescriptibilidad.

Reiter6 que existen importantes diferencias, en
esta materia, entre marcas y patentes. Ademas del hecho que la marca
puede renovarse indefinidamente, a diferencia de la patente, cabe destacar
gue en el caso de las marcas existen causales de irregistrabilidad,
establecidas en el articulo 20 de la ley, entre las que esta la letra k) que
contempla lo que han entendido como constitutivo de mala fe.

El Honorable Senador sefior Galilea reflexiono
gue, de las explicaciones vertidas, aparece la l6gica de distinguir en esta
materia entre marcas y patentes. Consagrar la imprescriptibilidad en relacion
a las patentes abriria la puerta a tener al titular permanentemente sujeto a
acciones, que pueden llegar a bloquear el ejercicio de su derecho hasta que
venza; y en el proceso de otorgamiento de una patente existen multiples
opciones para oponerse y verificar la concurrencia de los requisitos.

La Honorable Senadora sefiora Rincon considero
importante  que quede cerrado el circulo, y quede comprendida
expresamente la situacion de cuando se obtiene una patente de mala fe. Al
respecto, estimo que la frase “quien no tuviere derecho”, del articulo 50 bis,
no es suficiente.

El Ejecutivo comprometié una propuesta en la
materia.

En una nueva sesion, la Directora de INAPI,
sefiora Loreto Bresky, enfatiz6 nuevamente la necesidad de diferenciar la
concesion del derecho de marcas de la del derecho de patentes, con
requisitos distintos pues se trata de derechos distintos, lo que se traduce en
diferencias en materia de imprescriptibilidad.

El registro marcario tiene una serie de requisitos,
tales como que no sea igual 0 semejante a otro ya existente, que no genere
confusién, y esta acotado a nuestro mercado, a lo que esté registrado hoy en
Chile, ademas de lo que pueda ser internacionalmente reconocido.
Adicionalmente, los registros marcarios pueden ser renovados
permanentemente.

Tratdndose de las patentes, los requisitos son
distintos. Por ejemplo, el nivel inventivo, una novedad, que se analiza
respecto de todo el mundo y no sélo nuestro pais. La concesion de patentes
estd acotada en el tiempo, son 20 afios contados desde la fecha de la
solicitud.
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Asimismo, el proceso de concesion de una patente
contempla multiples posibilidades de impugnarla, un procedimiento de
oposicion, informes técnicos y periciales que a su vez pueden ser rebatidos,
estd contemplada la posibilidad de apelacién, etc; y dentro del periodo de
aproximadamente 4 afios, en que se esta tramitando una patente, se puede
presentar una oposicion basada en la mala fe con la que se presenta la
solicitud. Una vez concedida, dentro de los 5 afios se puede pedir la
cancelacién, y dentro de las causales para cancelarla podria estar el hecho
de haber sido obtenida de mala fe, ya sea porque no se acompafaron los
informes por parte del solicitante, ocultando informacion, u otra razon.

Consagrar la imprescriptibilidad en materia de
patentes que hayan sido obtenidas de mala fe, conllevaria instalar una falta
de certeza que impedira al titular gozar planamente de su patente. Aln
después de 9 afios desde que se presentO la solicitud de patente tendria
incerteza respecto de la explotacibn de esta innovacion que se esta
protegiendo.

Solicitdé rechazar esta indicacion.

La Honorable Senadora sefiora Rincon hizo
presente que, en la discusion que ya tuvo lugar en el seno de la Comisién en
relacion a esta materia, el Ejecutivo acordo traer una propuesta. Recordo que
en materia de usurpacion so6lo se contemplaba el caso de quien obtuviera la
patente no tuviera derecho a ella, sin contemplar expresamente la hipétesis
de mala fe.

La Directora de INAPI sefial6 que como Instituto
estarian dispuestos a incorporar la imprescriptibilidad de la accion de
usurpacion, obviamente durante la vigencia de la patente, pero no de la
accion de nulidad contemplada en el articulo 50 bis que agrega el numeral 29
del articulo 1°. En relacién a lo sefialado por la Honorable Senadora sefiora
Rincén, estimo que la hipotesis de mala fe esta implicita en el articulo 50 bis,
referido a la accion de usurpacion.

La propuesta seria la siguiente:
“29. Agregase el siguiente articulo 50 bis:

“Articulo 50 bis.- En los casos en que quien haya
obtenido la patente no tuviere derecho, el legitimo titular tendra derecho a
solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. Esta accién podra ejercerse durante toda la vigencia del
registro. Conocera de ella el juez de letras en lo civil, segun las normas
generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario
establecido en el Cédigo de Procedimiento Civil.”.

El Honorable Senador sefior Elizalde considero
gue, si bien la mala fe puede no tener relevancia para accionar, si puede ser
relevante para determinar otros aspectos, tales como el monto de la
indemnizacién. En su parecer no es necesario incorporar el concepto de
mala fe en la accién de usurpacion, cualquiera que no tenga derecho puede
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ser demandado, de otro modo se reduce el ambito de la accion.

La sefiora Sepulveda reforzo lo sefialado por la
Directora. La accion de usurpacion, al referirse al “que no tiene derecho”
incluye tanto al que esta de buena como de mala fe. De otro modo se
elevaria el standard de prueba para el demandante, que adicionalmente
tendria que acreditar el elemento volitivo, la mala fe. Se reduciria la
posibilidad de ejercer esta accion, y lo que se quiere es ampliarla.

El Honorable Senador sefior Elizalde llamé a tener
presente que lo que ha sefialado respecto de la mala fe es tratdndose de la
accion de usurpacion. El caso de la nulidad es distinto, pues puede
perjudicar a un conjunto de personas, y si hay mala fe, el demandante
deberia probarla.

Es indispensable proteger a quienes se puedan
ver perjudicados, tal como otros integrantes de la industria, y finalmente la
sociedad.

La sefiora Loreto Bresky reiteré que, como INAPI,
no estan por introducir el concepto de mala fe en materia de nulidad. No
obstante, si se persevera con esa idea, seria importante precisar qué se
entiende por mala fe para efectos de concesion de una patente. Es
indispensable acotar y precisar el concepto, y por ejemplo respecto la
exigencia que establece el articulo 46 de la Ley de Propiedad Industrial,
referido a los resultados de la basqueda en el extranjero. La mala fe deberia
guedar acotada al ocultamiento de antecedentes considerados para otorgar o
no una patente.

Asimismo, manifestd que debe circunscribirse la
accion de nulidad a la vigencia de la patente.

El Honorable Senador sefior Elizalde expresé que,
el Senador sefior Latorre agrega, en su parecer correctamente, la hipotesis
de la mala fe, pues se trata precisamente de cuando esos antecedentes, por
ejemplo, informes periciales u otros, contienen errores o imprecisiones, pero
conscientemente, de mala fe. Se perjudica a la industria, consumidores,
todos los ciudadanos, porque obtuvo un derecho y empezo a cobrar por ello,
y lo hizo de mala fe.

En relacion a qué se entiende por mala fe, en su
parecer deben aplicarse los criterios generales del Cadigo Civil.

La sefiora Sepulveda puso en la mesa otro
aspecto en esta materia, relativo al tribunal que conoce de estas acciones.
La accion de usurpacion la conoce el juez civil, que cuenta con los elementos
y capacidad para poder resolver si existi6 buena o mala fe en el acto de
usurpacion de patente, por eso de entiende que se extienda el derecho a
ejercer esa accion durante toda la vigencia de la patente.

Por otra parte, la accion de nulidad la conoce
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INAPI, de acuerdo a sus capacidades técnicas, limitandose a analizar que se
cumplan los requisitos de patentabilidad. Resuelve conforme a la sana
critica, y los medios de prueba con que cuenta son distintos de los
contemplados en el Codigo de Procedimiento Civil, por ejemplo, no hay
prueba testimonial. Reiterdé que, por tanto, es muy dificil acreditar el elemento
volitivo.

Al respecto, el Honorable Senador sefor Elizalde
manifestd que el problema expuesto es de caracter adjetivo, no sustantivo.
Estuvo por aprobar la propuesta de INAPI en relacion a la accion de
usurpacion, y dejar pendiente para una proxima sesion lo referido a la
nulidad.

-- La unanimidad de los miembros presentes
de la Comisién, Honorables Senadores sefor Durana (Presidente),
sefiora Rincén y senores Elizalde y Garcia (Honorable Senador seiior
Galilea) estuvieron por aprobar la modificacion al articulo 50 bis
propuesta por el Ejecutivo, introduciendo la imprescriptibilidad, durante
la vigencia de la patente, de la accion de usurpacion. (Articulo 121 del
Reglamento del Senado) (Unanimidad. 4X0).

Una vez resuelto lo relativo a la accién de
usurpacion, la sefiora Loreto Bresky se refiridé a las causales de nulidad del
articulo 50, las que ley6. Puso de relieve que estan condicionadas con el
actuar de INAPI, que va a haber generado, por ejemplo, esos informes
deficientes. Por lo que al incorporar potencialmente la hipotesis de la mala fe,
seria referida al ocultamiento de los antecedentes que debiesen haber
existido en la tramitacion para la concesion o no de esa patente, vinculando
la mala fe con el ocultamiento de la informacion.

El Honorable Senador sefior Elizalde considero
gue reducirlo a esas causales no permite proteger adecuadamente a los
perjudicados por esta mala fe, como, por ejemplo, el resto de la industria, la
sociedad misma, pues se esta pagando a quien obtuvo una ventaja ilicita.

En una nueva sesién, la Comision abordd
nuevamente esta indicacion, que ha sido objeto de intenso debate.

La Directora de INAPI, sefiora Bresky, recordd que
en este proyecto se resolvié distinguir entre las causales de nulidad, y el
actuar del solicitante y posterior titular de la patente. Las causales de nulidad
guedaron comprendidas en el articulo 50, y el actuar del solicitante quedo
comprendido en el articulo 50 bis.

Ya se zanj6, en una sesion anterior, lo relativo a la
accion de usurpacion. En relacion a la accién de nulidad, declar6 que como
Instituto son contrarios a consagrar la imprescriptibilidad de la accién de
nulidad.

Reiteré argumentos ya expresados anteriormente.
En efecto, sefial6 que la accién de nulidad es conocida por INAPI, se hace
un analisis desde un punto de vista técnico, del cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad, si la patente debia o no ser concedida. Por
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ejemplo, si los informes en base a los que se otorgo la patente eran errados,
si se cumplié o no con el requisito de novedad. El Instituto no cuenta con las
herramientas necesarias para determinar si existio mala fe.

Asimismo, es relevante considerar que, durante la
tramitacion de la patente, se contemplan mdltiples oportunidades para
oponerse a su concesion, objetar los informes técnicos, y luego 5 afios desde
la concesion para ejercer la accion de nulidad. Pero posterior a eso el titular
requiere certeza juridica para explotar su patente, y al consagrar la
imprescriptibilidad no la tendria.

El Honorable Senador sefior Elizalde, por su parte,
expreso, al igual que en sesiones anteriores, que quien ha actuado de mala
fe no merece certeza juridica, pues esta perjudicando al resto de la industria
y a la sociedad y obteniendo una ventaja indebida. El perjudicado no es sélo
el inventor y herederos, como en el caso de la accion de usurpacion, sino
gue la sociedad toda.

Estimé que la problematica relativa a las
capacidades del INAPI para resolver esta materia es un buen argumento
para resolverlo en forma distinta, pero no para excluir la mala fe tratandose
de la accion de nulidad.

La accién de usurpacion estad mirada desde una
I6gica privada. La mala fe debe tener una regulacion distinta pues quien
obtuvo la patente de mala fe no debe ser protegido.

Puso de relieve que, si quien obtiene la patente no
es el verdadero inventor, actia de mala fe, y el verdadero inventor no ejerce
la accion, igualmente la sociedad entera se ve perjudicada.

La logica publica no esta debidamente
resguardada.

El Honorable Senador sefior Durana recordd que
el Ejecutivo comprometié una propuesta en esta materia.

El Honorable Senador sefior Galilea, en referencia
al interés publico al que se ha hecho mencion, sefialé6 que también es de
interés publico el desarrollo tecnoldgico, a la sociedad le interesa que haya
buenas patentes. Le parecidé que el interés publico podria verse satisfecho
so6lo con tener disponible el nuevo invento.

Mas aun, al consagrarse la accion de usurpacion
en el articulo 50 bis, y la hipétesis de mala fe quedar cubierta por ella, se
protege al publico pues el plazo de duraciéon de la patente seguira siendo el
mismo, nNo se renueva, sino que, de prosperar, el verdadero inventor pasara
a ser el titular de esa patente que ya existia. Y vencidos los 20 afios, el
producto podra ser genérico.

El Honorable Senador sefior Elizalde refuté lo
anterior, pues el publico se ve perjudicado por pagar un precio por un
producto que, de no mediar patente, podria utilizar gratuitamente.

La Directora de INAPI insistié en que la nulidad es
independiente de la validez técnica de la patente. La logica publica se
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consagra precisamente en esta accion de nulidad, que permite anular una
patente que nunca debié haberse concedido.

La asesora del Ministerio de Economia, sefiora
Ximena Contreras, hizo presente que la propuesta del Ejecutivo fue
precisamente acoger lo relativo a la mala fe en el ambito de la accién de
usurpacion, en que la accién no prescribird mientras esté vigente la patente,
y que la accion de nulidad quede referida a cuestiones técnicas.

El Presidente de la Comisién, Honorable
Senador sefor Durana, puso en votacion la indicacion N° 5.

En votacidén, se produjo el siguiente resultado:
2 votos a favor, de los Honorables Senadores sefiora Rincoén y seior
Elizalde, y 2 votos en contra, de los Honorables Senadores seiores
Durana (Presidente) y Galilea.

Atendido que se produjo un empate, y en
cumplimiento de lo prescrito en el articulo 181 del Reglamento del
Senado, se procedio a repetir la votacion.

Repetida la votaciéon, se produjo el siguiente
resultado: 2 votos a favor, de los Honorables Senadores seiiora Rincon
y seiior Elizalde, y 2 votos en contra, de los Honorables Senadores
sefiores Durana (Presidente) y Galilea.

Como no se trata de un asunto cuya urgencia
venza antes de la sesidn siguiente, la proposiciéon debe ser votada al
inicio de la préxima sesion.

Al inicio de la siguiente sesién en que la
Comision estudié esta iniciativa, el Presidente de la Comision,
Honorable Senador sefior Durana, puso en votacidn esta indicacion.

-- En votacion la indicacion N° 5, fue
rechazada, por dos votos en contra y un voto a favor. Votaron en contra
los Honorables Senadores seiiores Durana ( Presidente) y Galilea, y
voté a favor el Honorable Senador sefor Elizalde (Mayoria. 2X1).

000O0O

La indicaciéon N° 6, del Honorable Senador sefior
Latorre, es para consultar a continuacion del nimero 29 un numeral nuevo,
del siguiente tenor:

“... Incorpdérase en el articulo 51 el siguiente
namero 2 bis):

“2 bis) Falta o insuficiencia de explotacion de la
invencion patentada, en los términos sefialados en el inciso primero del
articulo 49, en condiciones razonables para abastecer el mercado chileno, a
partir del plazo de tres afios contados desde la concesion de la patente o de
cuatro aflos contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte
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mayor.

Una vez finalizado el ©plazo sefalado
precedentemente, cualquier persona podra solicitar la concesion de una
licencia no voluntaria si en el momento de su solicitud, y salvo excusas
legitimas, no se ha iniciado la explotacibn de la patente o cuando tal
explotacion, una vez transcurrido dicho plazo, haya sido interrumpida durante
mas de un afio.

Se consideraran como excusas legitimas las
dificultades objetivas de caracter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las
circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotacion

del invento o que impidan que esa explotacion sea mayor de lo que es.”.”.
00000
El articulo 51, de la ley N° 19.039, dispone:

“Articulo 51.- Procedera pronunciarse respecto de
una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en
conductas o practicas declaradas contrarias a la libre competencia, en
relacion directa con la utilizacién o explotacion de la patente de que se trate,
segun decisidon firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.

2) Cuando por razones de salud publica,
seguridad nacional, uso publico no comercial, o de emergencia nacional u
otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se
justifiqgue el otorgamiento de dichas licencias.

3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por
objeto la explotacion de una patente posterior que no pudiera ser explotada
sin infringir una patente anterior. La concesion de licencias no voluntarias por
patentes dependientes quedara sometida a las siguientes normas:

a) La invencion reivindicada en la patente posterior
debe comprender un avance técnico de significacién econémica considerable
respecto a la invencion reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la
patente anterior s6lo podré transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podra, en las
mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones
razonables para explotar la invencion reivindicada en la patente posterior.

Tratdndose de tecnologia de semiconductores, la
licencia sOlo se podra otorgar para fines publicos no comerciales o para
rectificar la practica declarada contraria a la competencia.”.
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En relacion a esta indicacion N° 6, asi como las
indicaciones N°s 7 y 8 siguientes, el Director (S) de INAPI, sefior Figueroa,
manifestd que en su parecer serian inadmisibles, por estar fuera de las ideas
matrices de la iniciativa. Ello pues conforme al articulo 24 de la ley N°
18.918, Organica Constitucional del Congreso Nacional y al inciso segundo
del articulo 118 del Reglamento del Senado, las indicaciones soélo seran
admitidas cuando digan relacion directa con las ideas matrices o
fundamentales contenidas en el mensaje con que se haya iniciado el
proyecto.

En este sentido, las indicaciones N°s 6, 7 y 8
debiesen declararse inadmisibles, pues como indica el respectivo mensaje
este proyecto de ley presenta ajustes urgentes y transversalmente
consensuados para nuestro sistema de propiedad industrial, los que han sido
promovidos por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economia en atencion
a su coherencia con los fines de nuestra agenda de productividad, pero que
también han sido impulsados por los demas actores del sistema, que han
participado activamente de la discusion legislativa. Considerd que la
modificacion propuesta escapa absolutamente de estos margenes, pues se
trata de una materia respecto de la cual no existe consenso transversal por
parte de los actores del sistema de propiedad industrial, apuntan a un tema
mucho mas de fondo, que requiere de una discusion amplia y dentro del
marco de un proyecto de ley diferente. Esta materia que no esta incluida en
el presente proyecto de ley y mas aun, se trata de una materia respecto de la
cual se esta discutiendo paralelamente una modificacion en el contexto del
proyecto de ley conocido como “Farmacos II”.

Por otra parte, hizo presente que estas tres
indicaciones son practicamente idénticas a las ya presentadas por el
Diputado Jackson durante el primer tramite constitucional ante la Comision
de Hacienda de la Camara Baja, las que fueron declaradas inadmisibles por
el respectivo secretario.

El sefior Esteban Figueroa se refirid luego
especificamente a la modificacién propuesta por la indicacibn N° 6, que
propone una nueva causal de licencia obligatoria, tomada de la ley espafiola.

Indicé que es necesario precisar, que los incisos
segundo y tercero de la indicacion propuesta encuentran efectivamente su
fuente en el articulo 92, de la ley espafiola de patentes de 2015. Sin
embargo, habria que indicar dos cuestiones importantes:

a) La ley espafiola contempla todo un capitulo
respecto a la explotacion de una patente y los requisitos para la concesion de
licencias obligatorias. Existe por tanto un contexto mucho méas amplio que el
articulo propuesto, que en su parecer es sacado de ese importante marco
juridico general.

b) El inciso primero, del propuesto articulo 2 bis,
gue es el que establece una nueva causal para otorgar una licencia
obligatoria, no se encuentra consagrado en la ley espafola en la forma



27

propuesta.

Lo mas similar a dicha propuesta corresponde al
articulo 90 de la ley espafiola que establece lo siguiente:

“Articulo 90. Obligacion de explotar.

1. El titular de la patente esta obligado a explotar
la invencion patentada bien por si 0 por persona autorizada por él mediante
su ejecucion en Espafia o en el territorio de un Estado miembro de la
Organizacion Mundial del Comercio, de forma que dicha explotacion resulte
suficiente para abastecer la demanda en el mercado espafiol.

2. La explotacion deberd realizarse dentro del
plazo de cuatro afios desde la fecha de presentacion de la solicitud de
patente, o de tres afios desde la fecha en que se publique su concesion en el
«Boletin Oficial de la Propiedad Industrial», aplicandose automaticamente el
plazo que expire mas tarde.

3. La prueba de que la invencion esta siendo
explotada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 incumbe al titular
de la patente.”.

En consecuencia, las condiciones contenidas en el
articulo 90 de la ley espafiola, para establecer la falta de explotacion como
una causal para el otorgamiento de una licencia obligatoria, son muy
diferentes a las sefialadas en la indicacién propuesta.

Por otra parte, cabe tener presente que
histéricamente, el tema de la explotacion local de la patente fue muy
importante en los afios 70’s, cuando muchas leyes, especialmente de paises
en desarrollo, establecieron la obligacion que la patente fuera explotada en
su territorio como una condicion para su vigencia, obligacion que fue muy
discutida y resistida por otro grupo de paises. Agregé que, sin embargo, la
obligacion de explotacion local de una patente redujo su importancia con el
proceso de globalizacién de los mercados.

En su parecer, analizadas determinadas
condiciones, la practica del derecho comparado y el impacto de una medida
como la propuesta, esta nueva causal para el otorgamiento de una licencia
obligatoria podria ser estudiada para ser incorporada al sistema chileno, pero
dentro del contexto de un proyecto de ley muy diferente al sometido a la
consideracion del Congreso actualmente, que solo prevé ajustes a la ley
vigente, persiguiendo los objetivos que vya se han sefialado
precedentemente.

En una nueva sesion, la Directora de INAPI,
sefiora Bresky, abord6 nuevamente el tema. Informé que, como se sefial6 en
una sesion anterior, tanto la indicaciéon N°6, como las indicaciones N°s 7y 8
gue le siguen, se refieren al tema de las licencias no voluntarias.

Dio por reproducido lo ya sefialado, y destaco
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algunos puntos.

Se trata de una materia muy compleja, y que en su
entender se aleja de las ideas matrices de esta iniciativa.

Este tema esta siendo tratado en otro proyecto de
ley, Farmacos II, Boletin N° 9914-11. Y las modificaciones propuestas se
refieren precisamente a licencias no voluntarias por razones de salud
publica.

Solicitd que se declare inadmisible por apartarse
de las ideas matrices del proyecto o, en su defecto, que sea rechazada por la
Comision.

La asesora del Ministerio de Economia, sefiora
Ximena Contreras, complemento lo sefialado. Esta es una materia que no ha
sido discutida, y no se contempla dentro de los temas que incorpora este
proyecto de “ley corta”. Es un tema que requiere de mucho mas analisis.

Agregd que, al presentar el proyecto de ley,
analizaron las materias que eran prioritarias para el funcionamiento del
Servicio y en las cuales se queria avanzar, para que tuviera la naturaleza de
una ley corta.

La Honorable Senadora sefiora Rincon no estuvo
de acuerdo con lo planteado. La idea matriz de esta iniciativa es introducir
modificaciones a la Ley sobre Propiedad Industrial, y no esta restringido
exclusivamente a ciertas normas de la ley que el Ejecutivo resolvio plantear.
Un tema distinto es estar de acuerdo o no con la indicacion. Pero amerita
discutirlo, aungque sea un tema complejo. En su entender, estas indicaciones
estan dentro de las ideas matrices.

En cuanto a la ley Farmacos 2, en la que estaria
tratada la materia, puso de relieve que, en primer término, se trata de un
proyecto y no de una ley, y, en segundo lugar, estéa referida exclusivamente a
los farmacos, esta propuesta es mas amplia, no solo se refiere a
medicamentos ni temas de salud publica.

Hizo presente que esta materia tiene implicancias
bastante importantes. Solicitd un informe de la BCN al respecto, y también
escuchar la exposicion del Instituto de Salud Publica.

El Honorable Senador sefior Elizalde considerd
gue el Ejecutivo debe pronunciarse en cuanto al fondo de la indicacion.

La Directora de INAPI comprometi6 una
exposicion sobre licencias no voluntarias para la proxima sesion. Pero
siempre teniendo presente del parecer del Ejecutivo en orden que se trata de
una materia que escapa del ambito de este proyecto de ley.

En una nueva sesion, y en conformidad a lo
solicitado por los Honorables Senadores de la Comision, el asesor de la
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Biblioteca del Congreso Nacional, sefior James Wilkins, expuso un informe
de la BCN titulado “Licencias obligatorias de patentes de invencion”, que se
encuentra a disposicion de los Honorables Senadores tanto en la pagina web
del Senado, como en la Secretaria de la Comision.

Luego de realizar una introduccion general sobre
el marco regulatorio de las patentes de invencion, en especial el régimen
nacional de licencias obligatorias 0 no voluntarias, pas6 a referirse a cada
una de las indicaciones presentadas sobre esta materia.

La modificacion propuesta pretende ampliar el
catalogo de causales que actualmente autorizan la solicitud de licencias
obligatorias. A las tres ya contempladas en nuestra ley, esto es, conductas
contrarias a la libre competencia; salud publica, seguridad nacional, uso
publico no comercial y urgencia; y patentes dependientes, se incorpora una
nueva bajo los siguientes supuestos:

- Se propone como condicién habilitante la falta de
explotacion o la insuficiencia de explotacion, entendiendo por explotacion
cualquier forma de produccién, venta, comercializacion del producto u objeto
del invento. Para activar la causal propuesta, seria necesario, ademas, que
la falta o insuficiencia de explotaciéon se produzca después de tres afios
desde la concesion de la patente o de cuatro desde la solicitud de la misma,
lo que ocurra primero.

- Transcurrido el plazo sefialado y, salvo "excusas
legitimas" que podra invocar el titular si este no ha iniciado la explotacion de
la patente o ha interrumpido su explotacién por mas de un afo, cualquier
persona podria solicitar una licencia obligatoria respecto de la misma.

- Sobre este punto no queda claro si la
“insuficiencia", como condiciébn habilitante de la licencia obligatoria,
corresponde al concepto de "interrupcion” en la explotacién que se menciona
en el parrafo segundo. En caso contrario, podria concluirse que las causales
habilitantes no son solo la falta e insuficiencia en la explotacion, sino que
ademas la interrupcion en la explotacion por mas de un afio.

- Finalmente, la norma propuesta define "excusas
legitimas" como argumentos que puede invocar el titular de la patente para
oponerse a la licencia obligatoria. Su redaccion, sin embargo, no es clara en
cuanto a si estas son excusas copulativas o si la segunda es un elemento de
la primera, en el sentido de exigirse que las dificultades objetivas de caracter
técnico legal deben ser ajenas a la voluntad del titular. De ser asi la intencion
del autor de la indicacién, debiera definirse adecuadamente.

Hizo presente que, en términos generales, la
causal de falta de explotacion no es una novedad en la legislacién extranjera,
son multiples las legislaciones que la consideran. Dio a conocer casos de
legislacion extranjera que la consideran, detallandose, respecto de cada una,
el plazo que debe transcurrir previo a su solicitud; las condiciones que
habilitan la solicitud, y la autoridad encargada de conocer y resolver dicha
solicitud.
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Asi, en Bélgica la considera con un plazo de tres
afos desde la concesion de la patente o 4 afios desde la presentacion de la
solicitud, lo que ocurra mas tarde, en caso de ausencia de importacion del
producto o su efectiva y continua fabricacidon en Bélgica, sin que el titular
pueda justificar su inaccion por razones legitimas. Se reconoce
expresamente como justificacion valida la producciéon continua y efectiva en
Bélgica de productos elaborados por medio del producto patentado, y sélo se
otorga la licencia obligatoria bajo esta causal, cuando la explotacion
pretendida se efectle principalmente para el suministro interno. La autoridad
competente para otorgarla es el Ministerio de Economia.

En Espafia, se contempla en el plazo de tres afios
desde la concesion de la patente o 4 afios desde la presentacion de la
solicitud, lo que ocurra mas tarde. La condicidbn exigida es: falta de
explotacion o explotacion insuficiente de la invencion patentada. Basta la
importacion del producto para evitar la licencia obligatoria. Lo que exige la
legislacién espafiola es que la invencién se ponga en practica en cualquier
Estado Miembro de la Organizacion Mundial de Comercio en una cantidad
suficiente para satisfacer la demanda del mercado espaiiol; y la autoridad
competente es la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

Francia: el plazo es de tres afios desde la
concesion de la patente o 4 afios desde la presentacion de la solicitud, en
caso de falta de explotacion o explotacion insuficiente en territorio de la
Unién Europea. La autoridad competente es el Tribunal de Primera Instancia
de Paris.

Finalmente, expuso el caso de ltalia, en que el
plazo es de tres afios desde la concesién de la patente o 4 afios desde la
presentacion de la solicitud, lo que ocurra mas tarde. Las condiciones que
hacen procedente una licencia obligatoria en esta legislacion son la falta de
explotacion o explotacion insuficiente de la invencién patentada o falta de
importacion de una manera proporcionada a las necesidades del pais, y
también procede cuando su produccién o importacion ha sido reducida o
suspendida afectando gravemente las necesidades del pais. La autoridad
competente es la Oficina de Patentes y Marcas.

El Honorable Senador sefior Elizalde connoté que,
de la exposicion de la BCN, resulta claro que la indicacion adolece de
problemas de especificidad y redaccién, tales como especificar qué se debe
entender por falta de explotacioén, lo que puede ser subsanado. No obstante,
le interesa un pronunciamiento en cuanto al fondo, si INAPI considera
plausible la incorporacion de una nueva causal de licencia obligatoria como
la sefalada.

Al respecto, la Directora, sefiora Loreto Bresky,
hizo presente que INAPI estd4 por el rechazo de esta indicacion. Reiterd
ciertos aspectos fundamentales del otorgamiento de wuna licencia no
voluntaria en nuestra legislacion.

Esta indicacion tiene por objetivo incorporar una
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nueva causal para el otorgamiento de licencias no voluntarias: la falta de
explotacion de la patente. Si bien entienden que la norma propuesta esta
inspirada en el Derecho Espafiol de Patentes, al respecto corresponde
aclarar que la situacion chilena difiere mucho de la espafiola: la ley espafiola
de patentes contempla de manera sistematica y detallada la obligacion de
explotar la patente y, en atencion a ello, la configuracion de una causal de
otorgamiento de licencias no voluntarias en razon de la falta de explotacion
de la patente responde a un contexto normativo que en Chile no existe. Por
esta razén, esta nueva causal no podria introducirse en la ley chilena
simplemente copiando la norma espafola, sin trasladar también a la
normativa interna y todo el contexto necesario para su adecuada
implementacion.

Adicionalmente, la hipétesis planteada por esta
nueva causal ya estaria comprendida en la normativa vigente, pero bajo la
l6gica propia del ordenamiento nacional en la materia, donde la simple falta
de explotacion no representa un problema en si misma, por no existir
obligacion de explotar la patente: si la falta de explotacion genera una
situacion de falta de acceso al producto patentado, por ejemplo, un
medicamento, dicha circunstancia podria resolverse por la via del
otorgamiento de una licencia no voluntaria haciendo uso de la causal
establecida en el articulo 51 N°2 (razones de salud publica); y si la falta de
explotacion implica una situacion de blogqueo a los competidores que
guerrian explotar la materia patentada en el territorio chileno, se configuraria
la causal establecida en el articulo 51 N°1 (practicas contrarias a la libre
competencia).

La sefiora Bresky puso de relieve que las licencias
no voluntarias deben ser excepcionalisimas, y reiteré que una causal como la
indicada no es coherente ni armonica con el resto de la normativa en materia
de patentes.

El Honorable Senador sefior Galilea subray6 que,
el punto de fondo es que el otorgamiento de una licencia obligatoria esta
condicionado a cierto tipo de causales, como es el caso de la fuerza mayor o
emergencia nacional. La causal que el Honorable Senador sefior Latorre
propone incorporar, ademas de ser genérica, sOlo seria razonable si en
nuestra legislacion se exigiera como condicion patentar la explotacion, esto
es, soblo puedo patentar si voy a producir. No se entenderia una modificacion
como la propuesta, sin a su turno modificar consagrar la obligacion de
patentar.

El Honorable Senador sefior Elizalde considero
gue el hecho que actualmente no se exija la explotacibn en nuestra
legislacion, no es una razon para desechar la idea, dado que precisamente
estamos frente a un proyecto que puede introducir cambios en estas
materias.

En esa linea, se podrian considerar los modelos
de derecho comparado que menciond la BCN. En su parecer, si una patente
no se explota no tiene sentido otorgarle exclusividad a su titular. Se priva a
toda la sociedad de poder acceder a ese invento. Esto debe ser parte del
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debate.

El Honorable Senador sefior Harboe se pregunto
cual es el sentido de instalar una norma como ésta, si los casos mas
relevantes, como son la emergencia o utilidad publica ya estan consagrados.
Por lo tanto, si se requiriera, por ejemplo, la produccion urgente de un
medicamento que esta patentado, y en la medida que esto opere, que se
trata de una situacion que ya esta cubierta.

En esa linea, es importante que la autoridad
pueda garantizar que las causales previstas al dia de hoy operan, se trata de
una norma que se respeta.

Al respecto, el Honorable Senador sefor Elizalde
puntualizé que se trata de una diferencia conceptual, en cuanto a entender
gue hay casos que sin ser tan extremos como la urgencia publica, la sola no
explotacion tiene un efecto derivado que es pernicioso.

El Honorable Senador sefior Harboe puso de
relieve que, uno de los indicadores de desarrollo de los paises, es el nimero
de patentes de invencion. Si no hay respeto por las mismas, si el inventor no
tiene certeza de que su invencién va a ser protegida, hay que preguntarse
cual serd el incentivo para patentar, y en definitiva para investigar y
desarrollar nuevos productos e inventos.

Le preocupa que la incorporacién de una norma
como la en comento, bien intencionada, signifique un desincentivo al
patentamiento.

El Vicepresidente de ACHIPI, sefior Marcelo
Correa, quien fue invitado a la sesiéon de fecha 20 de noviembre, dio a
conocer el parecer de dicha entidad en relacion a esta indicacion. Estimé que
la “falta o insuficiencia de explotacion de la invencion patentada” no puede
ser “per se” una causa de licencia no voluntaria; debe existir una razén
adicional, como las sefialadas en el articulo 51 de la ley N°19.039. Sin
embargo, esas razones ya son suficientes para la procedencia de la licencia
no voluntaria.

De este modo, si la existencia de la patente no
implica un efecto que haga necesaria la licencia no voluntaria, no resulta
procedente la contenida en la indicacion como causal.

Contemplar una causal como la sefalada
posibilitaria que un tercero se aprovechara de la investigacion de otro e
incluso la utilizara para competirle. Por ejemplo, si una persona inventa un
determinado aparato, lo patenta, y luego inventa un aparato que funciona
mejor, por lo que decide no utilizar el primero; ante esa falta de explotacion
un tercero podria exigir una licencia obligatoria y explotarlo, utilizando su
trabajo y siendo su competencia.

Agregd que, en su parecer, la legitima
preocupacion por el Honorable Senador sefior Elizalde ya estaria resuelta en
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las causales actualmente vigentes, particularmente en el numeral 1, del
articulo 51, N° 1, referido a aquel caso en que el titular de la patente haya
incurrido en conductas o practicas declaradas contrarias a la libre
competencia.

Por su parte, el secretario de ACHPI, sefior Puchi,
sefialdo que el articulo 31 de los ADPIC consagra las condiciones que se
tienen que configurar para otorgar licencias, y nuestra legislacion cumple con
esa norma.

Agrego que, si el legislador quiere dar certeza, los
términos tienen que ser lo mas especificos y determinados que sea posible.

La Directora reforz6 la idea que, en nuestro
sistema, la falta de explotacion de una patente no es un problema en si
misma, por lo tanto no cabe considerar la causal en comento entre las
causales de licencia no voluntaria que son excepcionalisimas

Agrego que, analizadas determinadas
condiciones, la practica del derecho comparado y el impacto de una medida
como la propuesta, esta nueva causal para el otorgamiento de una licencia
obligatoria podria ser estudiada para ser incorporada al sistema chileno, pero
dentro del contexto de un proyecto de ley muy diferente al sometido a la
consideracion del Congreso actualmente, que soOlo prevé ajustes a la
normativa vigente, persiguiendo los objetivos acotados que ya se han
sefialado precedentemente. Para trabajar la nueva causal propuesta y asi
incluirla de manera organica en la ley, seria necesario coordinar una
iniciativa que organice de manera sistematica el otorgamiento de licencias no
voluntarias, sefialando las causales aplicables a su solicitud, las autoridades
competentes para conocer de dichas solicitudes y el procedimiento aplicable
a su resolucion. No se trata de un asunto que pueda ser resuelto por la mera
incorporacion de un nuevo inciso en un articulo Unico de la ley, se trata de
una materia que requiere una aproximacion mas amplia y sistematica, que
permita una implementacion efectiva y ajustada a derecho.

El Honorable Senador sefior Elizalde estimé que,
efectivamente, la referida causal cubre algunas de las situaciones que le
preocupan.

En la misma linea, la Honorable Senadora sefiora
Rincén consideré que, de la explicacion que se ha dado, resulta que la
incorporacion de esta causal no es necesaria.

-- En votacion la indicacion N° 6, fue
rechazada, por la unanimidad de los integrantes de la Comision,
Honorables Senadores seior Durana (Presidente), sefiora Rincén, y
sefores Elizalde, Galilea y Harboe (Unanimidad. 5X0).

000O0O

La indicaciéon N° 7, del Honorable Senador sefior
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Latorre, propone incorporar en seguida el siguiente numeral, nuevo:

“... Agréganse los siguientes incisos segundo y
tercero al articulo 51 bis A:

“En el caso que el requirente de la licencia
obligatoria sea una entidad de derecho publico, dicha entidad o sus
contratistas podran realizar provisionalmente la importacién o fabricacion y
distribucion de lo patentado, u otra forma de utilizacion, a partir de la fecha
de la dictacién de la resolucién por la autoridad competente que declaré que
se encuentra justificada dicha licencia de conformidad con el nimero 2 del
Articulo 51 precedente, para los fines que esa misma resolucion indique.

En estos casos la demanda a que se refiere el
numero 2 del articulo 51 Bis B de esta ley, debera presentarse dentro de los
30 dias siguientes de la utilizacion respectiva. De manera incidental y
provisional el Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial, fijara la
remuneracion equitativa que corresponda a los titulares por el uso
provisional; todo ello, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva y a
reserva de los intereses legitimos del licenciatario.”.”.

000O0O

El referido articulo 51 bis A, prescribe:

“Articulo 51 bis A.- La persona que solicite una
licencia no voluntaria, debera acreditar que pidié previamente al titular de la
patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones y
plazo razonables. No se exigird este requisito respecto de la causal
establecida en el N° 2 del articulo 51 de esta ley. Tampoco se exigira este
requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objetivo poner término a
practicas consideradas contrarias a la competencia.”.

La Secretaria de la Comision hizo presente que
esta indicacion es inadmisible, atendido que se otorga al Director de INAPI
una facultad que actualmente no tiene, particularmente la de fijar una
remuneracion equitativa que corresponda a los titulares por el uso
provisional. Es una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la
Republica (Art. 65 de la Carta Fundamental).

La Directora de INAPI, sefiora Loreto Bresky,
coincidié con lo sefalado. Sin perjuicio de lo anterior, formulé algunos
comentarios en cuanto al fondo de lo planteado. En primer término, sefial
gue la expresion “entidad de derecho publico” en este contexto no esta clara,
se trata de un concepto difuso, al igual que “contratistas”.

Conforme a la normativa vigente, la causal del
articulo 51 N° 2 para el otorgamiento de una licencia no voluntaria,
contempla dos etapas para su procedencia: en primer lugar, una declaracion
de la autoridad competente que establece la existencia de razones de
extrema urgencia que eventualmente justificarian el otorgamiento de una
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licencia no voluntaria y, en segundo lugar, un procedimiento seguido ante el
Director Nacional de INAPI que debe pronunciarse respecto a la procedencia
del otorgamiento de una licencia no voluntaria en atencion a las razones
declaradas por la autoridad competente. Asi, la resoluciéon de la autoridad
competente corresponde a un requisito habilitante que se dicta de manera
previa al inicio del procedimiento propiamente tal y que, a diferencia de lo
sostenido en el texto de la indicacion propuesta, no puede declarar “que se
encuentra justificada dicha licencia” conforme a la causal establecida en el
articulo 51 N° 2. Por lo tanto, la indicacidon propuesta extiende artificialmente
las facultades de la autoridad competente en materia de declaracién de
razones de extrema urgencia, pues conforme al texto legal vigente ésta no
esta facultada para declarar que la concesién de una licencia no voluntaria
“se encuentra justificada”, siendo esta materia competencia privativa de
INAPI. En este sentido, la indicacion en cuestién altera las facultades y
competencias de los organos de la administracion publica involucrados en
esta materia, infringiendo asi los principios de legalidad y juridicidad
consagrados en la Constitucion Politica de la Republica.

Por ejemplo: ante una epidemia de virus sincicial,
enfermedad respecto de la cual existe una vacuna patentada por un inventor
chileno, investigador de una universidad, el camino a seguir conforme a la
causal establecida en el articulo 51 N°2 es, en primer lugar, que la autoridad
competente en materia de salud publica (el Ministerio de Salud) declare la
existencia de una situacion que podria calificar como razones de salud
publica que justificarian el otorgamiento de una licencia no voluntaria. Con
esa declaracion de la autoridad competente, se puede iniciar el
procedimiento correspondiente ante INAPI, mediante la presentacion de una
demanda (ya sea por parte de la misma autoridad o por otro tercero
interesado).

Adicionalmente, el fondo de esta indicacion ya se
encuentra contenido en la ley de propiedad industrial, en su articulo 51 bis B
N° 2), que dispone que: “En el caso del articulo 51, N° 2), el Director Nacional
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento
para nulidad de patentes establecido en esta ley. Ademas, por resolucion
fundada, resolviendo un incidente especial, podra acceder provisoriamente a
la demanda. Esta resolucion se mantendra en vigor mientras duren los
hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.”

En consecuencia, cuando se esgrimen las
causales que puedan ser incluidas en el N° 2 del articulo 51, se podria
decretar por el juez competente (Director Nacional de INAPI) el uso
provisorio e inmediato de la patente objeto de la licencia no voluntaria, por
motivos fundados. Ademas, para este caso no son obligatorias las exigencias
de tramites previos con el titular de la(s) patente(s) afectadas, como la
necesidad de haber negociado previamente una licencia voluntaria con el
titular de la patente, en condiciones y plazo razonables.

Asi, retomando el ejemplo del virus sincicial, si en
la demanda consta la urgencia y necesidad de la medida, el Director
Nacional de INAPI podria acceder provisionalmente a la demanda y asi
autorizar la produccion y distribucion de la vacuna por un tercero distinto al
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titular de la patente, a fin de resolver la situacién de salud publica que aqueja
a la poblacion de manera rapida y sin tener que esperar hasta el término del
procedimiento.

Recordd que esta disposicion se basa en lo
dispuesto por el articulo 31 b) del Acuerdo sobre los ADPIC, de la OMC: “b)
s6lo podran permitirse esos usos cuando, (usos sin la autorizacion del titular
de la patente) antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener
la autorizacion del titular de los derechos en términos y condiciones
comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo
prudencial. Los Miembros podran eximir de esta obligacion en caso de
emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los
casos de uso publico no comercial. Sin embargo, en las situaciones de
emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular
de los derechos sera notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el
caso de uso publico no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin
hacer una busqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para
saber que una patente valida es o sera utilizada por o para el gobierno, se
informara sin demora al titular de los derechos;”

La diferencia con la indicacion propuesta es que
ésta dispone que el uso se pueda realizar inmediatamente a partir de la
fecha de la resolucion por la autoridad competente para emitir la declaracion
habilitante. Sin embargo y como ya se indicO, esta resolucion es un acto
administrativo habilitante para la demanda que inicia el procedimiento de
otorgamiento de licencia no voluntaria y por lo tanto, la autoridad competente
para dicha declaracion previa no tiene facultades para autorizar el uso de
una patente sin el consentimiento del titular. Dicha facultad radica en el juez
a que se refiere el N° 2 del articulo 51 bis B, en este caso, el Director
Nacional del INAPI. La indicacibn propuesta no se ajusta a los
requerimientos fijados por el Acuerdo sobre los ADPIC.

Ademas, en algunos casos la persona que solicita
gue se dicte una resolucién por la autoridad competente sefialando que
existen razones de salud publica para demandar el otorgamiento de una
licencia no voluntaria, puede no ser necesariamente el demandante de esa
licencia. Mas aun, dictada una resolucion, puede que nadie demande el
otorgamiento de la licencia no voluntaria, como ha sido en el caso del
SOFOSBUVIR, en el cual, a pesar de existir una resolucién de la autoridad
competente, no ha existido demanda alguna en contra del titular de la
patente.

A fin de dar cumplimiento a las garantias basicas
del debido proceso, es necesario que esta autorizacion provisional de uso de
la patente sin autorizacion del titular se encuadre en un procedimiento
debidamente iniciado, sin que sea posible decretarlo de oficio por la
autoridad competente en materia de salud o la que corresponda conforme a
la causal que se invoque.

En la misma linea, el asesor de la Biblioteca del
Congreso Nacional, sefior James Wilkins, manifestd que el objetivo de la
indicacion, esto es, permitir la utilizacién con la sola resolucion que declara
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justificada la licencia, actualmente ya se encuentra reconocida, en parte, en
la ley N° 19.039. En efecto, el articulo 51 bis B autoriza que, en los casos de
la causal sefalada, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, por
resolucién fundada, acceda provisoriamente a la demanda. Esta disposicion
no distingue en razon del solicitante, si es una entidad de derecho publico o
no, como lo propone la indicacion.

El sefior Correa, Vicepresidente de Achipi, por su
parte, expres6 que, ademas de los problemas de admisibilidad de la
indicacion, existen una serie de otros reparos en cuanto a su tenor. En
efecto, se trata de una figura previa a la solicitud de licencia no voluntaria; no
se establece forma de verificacion de cumplimiento de las calidades
habilitantes para el uso provisional de lo patentado; opera sin
pronunciamiento de autoridad alguna; no existe mencién a los efectos de no
cumplir con el plazo establecido para presentar la demanda o solicitud de
licencia no voluntaria. Ademas, todo lo anterior esta ya comprendido y
resuelto en el articulo 51 bis B N° 2 de la ley N°19.039.

-- La indicacion N° 7 fue declarada inadmisible,
por recaer sobre una materia que, de conformidad a lo dispuesto en el
N° 2 del inciso cuarto, del articulo 65 de la Constitucion Politica, es de
iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica.

00000O0

Por su parte, la indicaciobn N° 8, tambiéen del
Honorable Senador sefior Latorre, es para introducir a continuaciéon un
numeral nuevo, del tenor que se sefala:

“... Agréganse los siguientes parrafos al numero 2
del articulo 51 bis B:

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

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

Para los titulares o solicitantes de patentes que
seran afectadas que no concurran le seran igualmente aplicables las

nn

resoluciones que se dicten en dicho procedimiento.”.”.
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El articulo 51 bis B, de la ley sobre Propiedad
Industrial, es del siguiente tenor:

“Articulo 51 bis B.- La solicitud para el
otorgamiento de una licencia no voluntaria constituira una demanda y debera
contener todos los requisitos del articulo 254 del Cédigo de Procedimiento
Civil. Conoceran de ella:

1. En el caso del articulo 51, N° 1), el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento previsto en la
ley N° 19.911.

2. En el caso del articulo 51, N° 2), el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para
nulidad de patentes establecido en esta ley. Ademas, por resolucién fundada,
resolviendo un incidente especial, podra acceder provisoriamente a la
demanda. Esta resolucidon se mantendra en vigor mientras duren los hechos
gue fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3. En el caso del articulo 51, N° 3), el juez de
letras en lo civil, segun las normas de competencia del Cddigo de
Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.”.

En relacion a esta indicacion, la Secretaria hizo
presente su inadmisibilidad, por contemplar nuevas atribuciones para el
Director Nacional de INAPI, fundado en que. de conformidad a lo prescrito en
en el N° 2 del inciso cuarto del articulo 65 de la Carta Fundamental, la
materia es de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la
Republica.

- La indicacion N° 8 fue declarada inadmisible,
por recaer sobre una materia que, de conformidad a lo dispuesto en el
N° 2 del inciso cuarto, del articulo 65 de la Constitucion Politica, es de
iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica.

00000O0

La indicaciéon N° 9, del Honorable Senador sefior
Latorre, es para contemplar después del nimero 31 un numeral nuevo, del
tenor que se indica:

“... Reemplazase el articulo 53 Bis 3 por el
siguiente:

“Articulo 53 Bis 3.- No constituirdn demoras
injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes de invencion
o las de registro sanitario atribuibles a:



39

a) Las diligencias que se practiguen en el
procedimiento de oposicién de patentes desde la notificacion de la demanda
de oposicion, hasta la dictacion de la sentencia definitiva;

b) Los tiempos que involucre la tramitacién y
resolucién de cualquier recurso o accion de orden jurisdiccional;

c) La espera de informes o diligencias de
organismos 0 agencias nacionales e internacionales requeridos para el
tramite de registro de la patente y;

d) Acciones u omisiones del solicitante, incluyendo
las prérrogas y suspensiones concedidas durante la tramitacion;

e) Hechos de fuerza mayor.”.”.
00000

El referido articulo 53 bis 3, de la ley sobre
Propiedad Industrial, prescribe:

“Articulo 53 Bis 3.- No constituyen demoras
injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes o las de
registro sanitario atribuibles a:

a) La oposicidén o cualquier recurso o accion de
orden judicial;

b) La espera de informes o diligencias de
organismos 0 agencias nacionales e internacionales requeridos para el
tramite de registro de la patente, y

c) Acciones u omisiones del solicitante.”.

En discusion, el Director (S) de INAPI, sefior
Esteban Figueroa, hizo presente que, el referido articulo 53 bis 3 no esta
incluido en las modificaciones contempladas por el presente proyecto de ley,
gue si bien aborda el tema de las protecciones suplementarias en general, no
altera el texto de este articulo en particular, relativo al concepto de “demora
administrativa injustificada”.

Explicd que la proteccion suplementaria, que viene
del TDLC con EE.UU, se refiere a la reposicion del plazo a aquellos titulares
de patente que no han podido gozar efectivamente por alguna razon que se
indica. Se pretende que el titular pueda tener aproximadamente 15 afios de
proteccion efectiva, y compensar por las demoras en la tramitacion en la
Oficina de Patentes, o del permiso sanitario para los productos
farmacéuticos.

El Honorable Senador sefior Latorre propone
distintas hipétesis en las cuales algunas acciones no sean consideradas
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demoras injustificadas. En opinion de INAPI, habria que rechazar la
indicacion propuesta, pues su texto reviste varias complicaciones.

En una nueva sesion en gque la Comisién estudio
esta iniciativa, la Directora de INAPI, sefiora Bresky, se pronuncié en relacion
a esta propuesta.

Como comentario preliminar, sefialo que la
indicacion aborda una materia que este proyecto de ley efectivamente
modifica, pero se refiere a un articulo no modificado por la presente iniciativa,
esto es, el articulo 53 Bis 3, relativo a qué se entiende por “demora
administrativa injustificada”.

Como se sefal6 en una sesion anterior, la
Proteccion Suplementaria es una institucion que fue incorporada a nuestra
ley en la modificacién del afio 2007, cumpliendo los compromisos adquiridos
en los TLC celebrados con EEUU y la EFTA. Su objetivo es extender la
vigencia de la patente para compensar al titular por las demoras
administrativas injustificadas que pudiese haber enfrentado durante el
procedimiento de obtencion de la patente o del registro sanitario de un
producto farmacéutico patentado.

La Proteccion Suplementaria esta tratada en el
parrafo segundo del Titulo Il (de las invenciones) de la ley N° 19.039 de
propiedad industrial. Se sugiere rechazar la indicacion pues los fundamentos
de las hipotesis planteadas ya estan comprendidos en la redaccion vigente vy,
considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Propiedad Industrial es
constante en esta materia, no habria necesidad de “aclarar” su sentido.

Ademas, el texto propuesto reviste de una serie de
complicaciones. El literal a) se restringe exclusivamente al procedimiento de
registro de patente, omitiendo lo relativo al procedimiento de registro
sanitario, respecto del cual esta institucion también procede. Tanto este
literal como el siguiente (b) se entienden incorporados en el texto vigente del
literal a), pues conforme a la jurisprudencia sostenida del Tribunal de
Propiedad Industrial, competente para resolver esta materia, ambas hipétesis
propuestas calificarian dentro de lo que se entiende por “la oposicion o
cualquier recurso o acciéon de orden judicial”. Por otra parte, lo relativo a las
prérrogas y suspensiones no seria calificable como una demora
administrativa injustificada, pues no corresponden a actuaciones de la
administracion, sino que del solicitante. Asi lo ha sostenido también el
Tribunal. Finalmente, considerd que la referencia a “hechos de fuerza mayor”
es demasiado amplia y podria prestarse para interpretaciones abusivas.

El Honorable Senador sefior Harboe hizo presente
que, de acuerdo a lo manifestado, la indicacion estaria haciendo explicitas
algunas consideraciones que la jurisprudencia del Tribunal de Propiedad
Industrial ya ha aceptado. Consultdé respecto de la conveniencia de
consagrarlas expresamente, y no estar sujetos a un posible cambio de
jurisprudencia en la materia, especialmente en lo que se refiere a la letra a).

La Directora de INAPI afirmé que no existe
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necesidad alguna de incorporar esta norma, atendido que la interpretacion en
esta materia ha sido clara y constante, tanto por parte del Tribunal de
Propiedad Industrial, como de los usuarios.

El Vicepresidente de ACHIPI, sefior Correa,
coincidié con lo sefialado. En efecto, el catdlogo de conductas que de
acuerdo a la indicacion no constituiran demoras injustificadas ya esta, en
gran medida, consagrado en la legislacion; y los “hechos de fuerza mayor” no
estan descritos o especificados, por lo que una indicacion amplia deja abierta
la puerta para interpretaciones abusivas.

Por otra parte, puso de relieve que esta es una
institucion que va a ir cayendo en el desuso, por el nivel de
profesionalizacion de INAPI y los plazos en que actua.

-- En votacion la indicacion N° 9, fue
rechazada, por la unanimidad de los integrantes de la Comision,
Honorables Senadores seior Durana (Presidente), sefiora Rincén, y
sefores Elizalde, Galilea y Harboe (Unanimidad. 5X0).

Numero 39

El numeral 39, del articulo primero, del texto
aprobado en general por el Senado, reemplaza el articulo 86 por el siguiente:

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

a) Sea secreta en el sentido de no ser, como
conjunto o en la configuraciébn y reunion 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 un valor comercial por ser secreta.
c) Haya sido objeto de medidas razonables
tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla secreta.”.
Articulo 86 propuesto
Letra a)
La indicacion N° 10, del Honorable Senador

sefior Durana, es para eliminar, en la letra a) propuesta, el punto aparte (.) de
su literal a), reemplazandolo por un punto y coma (;).
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Letra b)

La indicacién N° 11, del Honorable Senador
sefior Durana, propone eliminar el punto aparte (.) de su literal b) y agregar la
conjuncion “y”.

En relacion a las indicaciones N°s 10 y 11, la
Directora de INAPI, sefiora Bresky explicé que persiguen evidenciar que los
tres requisitos que enumera el articulo son copulativos. Esto es, los tres
deben estar presentes para que se entienda que estamos frente a un secreto
comercial.

En relacién a la indicacion N° 11, el Honorable
Senador sefor Elizalde puso de relieve que, para hacer los requisitos
copulativos, es conveniente agregar, antes de la conjuncién “y”, una coma

)

-- En votacién las indicaciones N°s 10 y 11,
fueron aprobadas, la ultima con modificaciones formales, por la
unanimidad de los integrantes de la Comisiéon, Honorables Senadores
seiior Durana (Presidente), sefiora Rincén, y seiores Elizalde, Galilea y
Harboe (Unanimidad. 5X0).

Nuiimero 45

El numeral 45, del Articulo primero, del texto
aprobado en general por el Senado, es para sustituir el articulo 100, de la ley
sobre Propiedad Industrial, por el siguiente:

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

000O00O

La indicaciébn N° 12, del Honorable Senador
sefior Durana, es para agregar, en el articulo 100 propuesto, el siguiente
inciso:

“El registro podr4 ser modificado en cualquier
tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el
articulo 97. La modificacién deberé sujetarse al procedimiento de registro, en
cuanto corresponda.”.

El sefior Figueroa hizo presente que, la indicacion
en comento, tiene por objetivo mantener vigente el inciso segundo, del
articulo 100, de la ley N° 19.039, que trata una hipotesis distinta al inciso
primero modificado por el proyecto. Asi, el inciso primero regulard la
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cancelacion y el segundo la modificacion del registro de una Indicacion
Geogréfica o Denominacion de Origen.

Estuvo por aprobar la referida indicacion.

En una nueva sesion, la Directora de INAPI,
sefiora Loreto Bresky, reafirmé lo sefialado. Se trata de mantener un inciso
idéntico al de la ley vigente, para mantener la posibilidad de modificar el
registro si cambian las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento. La
idea es que si las condiciones cambian, el registro pueda actualizarse sin
necesidad de cancelarlo y volverlo a pedir nuevamente. Esto es una practica
estandarizada en los paises con proteccion sui generis de indicaciones
geograficas y denominaciones de origen, como Chile y la Unién Europea.

-- En votacion la indicacion N° 12, fue
aprobada, por la unanimidad de los integrantes de la Comision,
Honorables Senadores seior Durana (Presidente), sefiora Rincén, y
seiiores  Elizalde, Galilea y Harboe (Unanimidad. 5XO0).
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MODIFICACIONES

En mérito de los acuerdos precedentemente
expuestos, vuestra Comision de Economia propone aprobar el proyecto con
las siguientes modificaciones:

ARTICULO 1°
N° 12

Letra c)

-- Sustituirla por la siguiente:

“c) Modifiquese su letra g) de la siguiente forma:

i. Reemplacense en el parrafo primero, las frases
“productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por
“productos o servicios” y “productos, demanda esos servicios o tiene acceso
a esos establecimientos comerciales o industriales” por las expresiones
“productos o demanda esos servicios”.

ii. Sustitiyase en el parrafo tercero, las dos veces
gue aparece, la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o
industrial” por “productos o servicios”.

iii. Reemplacese en el parrafo cuarto la frase
“productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos
comerciales o industriales” por la expresion “productos o demanda esos
servicios”.”. (Indicacién N° 3) (Unanimidad. 3X0).

N° 27
-- Modificarlo en el siguiente sentido:
1. Sustituir su encabezado por el siguiente:

“Introdicense en el articulo 49 las siguientes
modificaciones:”

2. Agregar una letra a), del siguiente tenor:

“a) Sustityese el inciso sexto del articulo 49 por el
siguiente:

“La patente de invencion no confiere el derecho de
impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la
materia protegida por una patente con el Unico objeto de obtener el registro o
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autorizacion sanitaria de un producto farmacéutico, quimico-agricola u otro.
Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin
autorizacion del titular de la patente.”.

3. Contemplar como letra b), el agregar un inciso
final del tenor propuesto en el proyecto aprobado en general. (Indicacién N°
4, con modificaciones) (Unanimidad.4X0).

N° 29

-- Sustituir en el articulo 50 bis propuesto la frase
“Esta accion prescribird en el plazo de cinco afos, contado desde la fecha
del registro”, por la siguiente:

“Esta accion podra ejercerse durante toda la
vigencia del registro.”. (Articulo 121 del Reglamento del Senado)
(Unanimidad. 4X0).

N° 38
-Sustituirlo por el siguiente:

“38. Reemplazase el epigrafe del péarrafo 1°, del
titulo VIII, “De los secretos empresariales” por el siguiente: “De los secretos
comerciales”.”. (Adecuacién formal).

N° 39
Articulo 86 propuesto
Letra a)

- Eliminar el punto aparte (.) de su literal a),
reemplazandolo por un punto y coma (;). (Indicacién N° 10) (Unanimidad.
5XO0).

Letra b)

- Eliminar el punto aparte (.) y agregar la

conjuncion “y”, precedida de una coma (“”). (Indicacién N° 11, con
modificaciones formales) (Unanimidad. 5X0).

N° 45
Articulo 100 propuesto
- Incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El registro podra ser modificado en cualquier
tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el
articulo 97. La modificacion deberéa sujetarse al procedimiento de registro, en
cuanto corresponda.”. (Indicaciéon N° 12) (Unanimidad. 5X0).
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TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el
proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Articulo  1.- Introddcense las siguientes
modificaciones en la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de
ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion:

1. Sustitiyese su articulo 13 por el siguiente:

“Articulo 13.- Todas las notificaciones relacionadas
con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial,
oposiciones, nulidad y, en general, con cualquier materia que se siga ante el
Instituto, se efectuaran por el estado diario que el Instituto debera
confeccionar y publicar en la forma que determine el reglamento. Se
entendera notificada cualquier resolucion que aparezca en el estado diario,
salvo aquéllas respecto de las cuales la ley ordene una forma de notificacion
diferente.

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

La notificacion de la demanda de caducidad o de
nulidad de un registro se efectuara en los términos sefialados en los articulos
40 y siguientes del 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 inciso primero del articulo 2.

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

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

2. Reemplazanse los incisos segundo Yy tercero del
articulo 18 por los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:
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“Sin  perjuicio de lo sefalado en el inciso
precedente, y a requerimiento del solicitante, el Instituto podra otorgar fecha
de presentacion a una solicitud aun cuando no se haya acreditado el pago
previsto, pero no se le dara mas tramite a la solicitud hasta que éste no se
acredite, lo que debera hacerse dentro de los treinta dias siguientes de
otorgada la fecha de presentacion, bajo apercibimiento de tener por no
presentada la solicitud.

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

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

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a 0,4
unidades tributarias mensuales, a partir del vencimiento del primer decenio o
guinquenio, segun corresponda. Estos pagos deberan efectuarse dentro del
afo previo a la anualidad que corresponda o dentro de un periodo de gracia
de seis meses siguientes a la expiracion de cada afio, con una sobretasa de
20% por cada mes o fracciébn de mes, contado a partir del primer mes del
periodo de gracia; o

b) Un pago unico antes del vencimiento del primer
decenio o0 quinquenio, segun corresponda, que sera equivalente a 4
unidades tributarias mensuales en el caso de las patentes y los dibujos y
disefios industriales, y a 2 unidades tributarias mensuales en el caso de los
modelos de utilidad y los esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados. El pago uUnico debera efectuarse dentro del afio previo al
cumplimiento del primer decenio o quinquenio, segun corresponda, 0 dentro
de un periodo de gracia de seis meses siguientes a su expiracién, con una
sobretasa de 20% por cada mes o fraccion de mes, contado a partir del
primer mes del periodo de gracia.

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

3. En el articulo 18 bis B:

a) Eliminase en su inciso primero la siguiente
frase: "y, si es rechazada, la cantidad pagada quedara a beneficio fiscal”.

b) Sustitiyese su inciso segundo por el siguiente:

“La renovacion de registros de marcas estara
sujeta al pago de una tasa equivalente a 6 unidades tributarias mensuales
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por clase. La acreditacion de dicho pago debera realizarse conjuntamente
con la solicitud de renovacion. 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 y seguido, la siguiente frase: “, cuyo pago se acreditara en el momento
de presentar la respectiva solicitud”.

5. Reemplazase el articulo 18 bis E por el
siguiente:

“Articulo 18 bis E.- Los derechos establecidos en
los articulos anteriores seran a beneficio fiscal.

Para completar el pago de los derechos
correspondientes a la aceptacién de un registro de propiedad industrial, éste
debera acreditarse dentro de los sesenta dias contados desde la fecha en
gue quede ejecutoriada la resolucién que autoriza la inscripcion en el registro
respectivo, sin lo cual se tendra por abandonada la solicitud, procediéndose
a su archivo, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del articulo
45.

La resolucion sefialada en el inciso anterior debera
notificarse por medio electrénico en la forma y condiciones que establezca el
reglamento.”.

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

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

7. En el articulo 19:

a) Modificase su inciso primero de la siguiente
forma:

i. Eliminase la frase “que sea susceptible de
representacion grafica”.

ii. Reemplazase la expresion “productos, servicios
o establecimientos industriales o comerciales” por “productos o servicios”.

iii. Intercalase, entre las expresiones “sonidos,” y
“asi como también”, la siguiente frase: “olores o formas tridimensionales,”.

b) Sustitiyese en su inciso segundo la expresion
“producto, servicio o establecimiento comercial o industrial” por “producto o
servicio”.

8. Suprimese el inciso final del articulo 19 bis.
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9. Eliminase en el articulo 19 bis A la frase “por no
pago de los derechos de renovacion”.

10. En el articulo 19 bis D:

a) Reemplazase en el inciso primero la frase
“productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales” por la
expresion “productos o servicios”.

b) Sustitiyese en los incisos segundo Yy tercero la
frase “productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales” por
la expresion “productos o servicios”.

11. Agréganse los siguientes incisos segundo y
tercero en el 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 seudénimo o el nombre de su antecesor en la actividad comercial,
excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error o
confusién al publico consumidor.

Del mismo modo, los 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 la utilizacion de dichos términos o
indicaciones cuando se utilicen precisamente para identificar o informar el
origen geografico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad,
procedencia, destinacion, peso, valor, calidad u otra caracteristica descriptiva
para un producto o servicio, excepto cuando induzca a error o confusion al
publico consumidor.”.

12. En el articulo 20:

a) Reempldzase en su letra e), las veces que
aparece, la expresion “productos, servicios 0 establecimientos” por
“productos o servicios”.

b) Sustitiyese en su letra f) las frases “productos,
servicios o establecimientos” y “bienes, servicios o establecimientos” por la
expresion “productos o servicios”.

c) Modifiquese su letra g) de la siguiente
forma:

i. Reemplacense en el parrafo primero las
frases “productos, servicios o0 establecimientos comerciales o
industriales” por “productos o servicios” y “productos, demanda esos
servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o
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industriales” por las expresiones “productos o demanda esos
servicios”.

ii. Sustitiyase en el parrafo tercero, las dos
veces que aparece, la frase “productos, servicios o establecimiento
comercial o industrial” por “productos o servicios”.

iii. Reemplacese en el parrafo cuarto la frase
“productos, demanda esos servicios o0 tiene acceso a esos
establecimientos comerciales o industriales” por la expresion
“productos o demanda esos servicios”.”.

d) Reemplazase en el parrafo primero de su letra
h) la frase “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial” por
la expresion “productos o servicios”.

e) Sustitiyese en su letra i) los vocablos “La forma
o el” por la palabra “EI".

13. Agrégase en el articulo 20 bis el siguiente
inciso segundo:

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

14. Sustituyese en el inciso primero del articulo 22
la oracién “De no mediar la correccion o no aceptada la reclamacion, la
solicitud se tendra por abandonada.” por la siguiente: “De no ser aceptada la
reclamacion, la solicitud se tendra por abandonada.”.

15. Eliminase en el inciso segundo del articulo 23
la frase “establecimientos comerciales o industriales de fabricacién o
comercializacidén asociados a productos especificos y determinados de una o
varias clases; y”.

16. Incorporanse 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 la denominacion marca
colectiva se comprende todo signo o combinacién de signos capaz de
distinguir en el mercado los productos o servicios de los 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.

La marca colectiva no podra cederse a terceras
personas.
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Articulo 23 bis B.- Bajo la denominacion marca de
certificacion se comprende todo signo o combinacién de signos capaz de
distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando
gue éstos cumplen con requisitos y caracteristicas comunes.

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

El titular de una marca de 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 0 marcas de certificacion deberan acompafarse de un
reglamento de uso.

El reglamento de uso debera cumplir con los
requisitos siguientes:

a) Contener los datos de identificacion del titular.

b) Individualizar los productos o servicios que
distinguira la marca colectiva o los productos y servicios que seran objeto de
la certificacion.

¢) Indicar las condiciones y modalidades para el
uso de la marca.

d) Contener los motivos por los que se pueda
prohibir el uso de la marca colectiva a un miembro de la asociacion o a la
persona previamente autorizada en el caso de la marca de certificacion.

e) Contener las demas menciones que establezca
el reglamento de esta ley.

El Instituto podré objetar el registro del reglamento
de uso o su modificacion segun lo estime pertinente, en la etapa de examen
formal o en la de examen sustantivo, en caso de 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 articulo 23 bis A, que ha
pasado a ser articulo 23 bis D, la siguiente oracion: “Lo establecido en el
articulo anterior sera igualmente aplicable a las diversas clases de productos
comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y
comerciales.”.

18. Reemplazase el articulo 23 bis B, que ha
pasado 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.”.

19. Sustitiyese el articulo 24 por el siguiente:
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“Articulo 24.- El registro de una marca tendra una
duracion de diez afios, contados desde la fecha de su inscripcion en el
registro respectivo. El titular tendra el derecho a pedir su renovacién por
periodos iguales durante los seis meses anteriores al vencimiento de su
vigencia y hasta seis meses contados desde su expiracion, cumpliendo con
lo previsto en el articulo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido el plazo sefialado en el inciso anterior sin
gue se presente la solicitud de renovacion, el registro caducara.”.

20. Intercélanse, después del articulo 27, los
siguientes articulos 27 bis A, 27 bis B, 27 bis C y 27 bis D:

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

a) Si transcurridos cinco afnos desde 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 los productos y/o servicios para
los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de
forma ininterrumpida por el mismo periodo.

b) Si su titular ha provocado o tolerado que se
transforme en la designacion usual de un producto o servicio para el que esté
registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en
el uso generalizado del 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
transformacion si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta
de que se trata de una marca registrada, referidas en el articulo 25.

La declaracion de caducidad no podra formularse
de oficio y sélo 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
gue la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso de
una marca presentada para efectos de esta ley tendra valor de declaraciéon
jurada, y el titular de la marca sera responsable de su veracidad.

Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en
los términos sefialados, procedera la declaracién de caducidad, salvo que el
titular demuestre que hubo razones validas basadas en la existencia de
obstaculos para su uso.

Se reconoceran como razones validas de falta de
uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del
titular y que constituyan un obstaculo para el uso de la marca, como las
restricciones a la importacion u otros requisitos oficiales impuestos a los
productos o servicios protegidos.
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Articulo 27 bis C.- Podr4 deducir demanda
reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de
oposicion 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 la demanda reconvencional
se dara traslado al actor, quien debera responder dentro del plazo de treinta
dias contado desde su notificacion, a cuyo vencimiento se recibira la causa a
prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguiran un
mismo procedimiento.

Articulo 27 bis D.- La caducidad producird sus
efectos desde que se practiqgue la cancelacion total o parcial del registro
correspondiente ordenada por sentencia firme.

Si la causal de caducidad sélo se configurara para
una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la
marca, su declaracién solo se extendera a los productos y/o servicios
afectados. El registro de la marca subsistira respecto de los demas productos
y/o servicios.”.

21.- Sustitiyese en la letra a) del inciso primero
del articulo 28 la expresion “productos, servicios o establecimientos” por
“productos o servicios”.

22. Intercalase, a continuaciéon del articulo 28, el
siguiente articulo 28 bis:

“Articulo 28 bis.- Sera sancionado con la pena de
reclusion menor en su grado minimo a medio:

a) El que falsifiqgue una marca ya registrada para
los mismos productos o servicios.

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

El que tenga para comercializar o comercialice
directamente al publico productos o servicios que ostenten falsificaciones de
marcas ya registradas para los mismos productos o servicios sera
sancionado con la pena de reclusion menor en su grado minimo.”.

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

24. Intercalanse los siguientes incisos segundo y
tercero en el articulo 34
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“El solicitante podra requerir la restauracion del
derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes a la fecha de
vencimiento del plazo de prioridad.

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

25. Incorpérase el siguiente articulo 40:

“Articulo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 42, cualquier persona que tenga una invencion, pero que adn no
pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente para su
presentacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 43, podra presentar
una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocera por el término
de doce meses, previo pago de la tasa correspondiente.

La solicitud de patente provisional confiere a su
titular un derecho de prioridad por el plazo sefalado en el inciso anterior,
contado desde su presentacion. 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, sin perjuicio de lo que establezca el reglamento.

Ademas, la solicitud de patente provisional debera
venir acompafiada de un documento en espafol o inglés que describa la
invencion de manera suficientemente clara y completa. En caso de ser
necesario debera acompanarse también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiracion del plazo de doce meses
contado desde la fecha de presentacion de la solicitud provisional, el titular
debera solicitar la patente definitiva, acompafiando todos los documentos
mencionados en los articulos 43, 43 bis y 44, debidamente redactados en
espaniol.

Si transcurrido el plazo sefialado 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 la
solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliacion
del campo de la invencion de esta ultima o de la divulgacidén contenida en la
solicitud provisional. Si la solicitud definitiva ampliare dicho campo, los
contenidos modificados tendran para todos los efectos juridicos la fecha de
presentacion de la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de patente
definitiva presentada de acuerdo a los articulos precedentes se contara
desde la fecha de presentacion de la solicitud provisional de patente.”.

26. En el articulo 45, inciso segundo:
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a) Reemplazase la expresion “ciento veinte” por
“cuarenta y cinco”.

b) Agrégase, entre la expresion “derecho de
prioridad” y el punto y seguido, la siguiente frase: “, para lo cual debera
acreditar el pago de una tasa equivalente a 2 unidades tributarias
mensuales”.

27. Introducense en el articulo 49 Ilas
siguientes modificaciones:

a) Sustitiyese el inciso sexto del articulo 49
por el siguiente:

“La patente de invencidbn no confiere el
derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen,
produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el tnico
objeto de obtener el registro o autorizacién sanitaria de un producto
farmacéutico, quimico-agricola u otro. Lo anterior no faculta para que
dichos productos sean comercializados sin autorizacién del titular de la
patente.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“El derecho conferido por la patente no se
extendera:

a) A los actos realizados privadamente y sin
motivos comerciales.

b) A los actos realizados por motivos
exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invencidn patentada.

c) A la preparacion de medicamentos bajo
prescripciéon médica para casos individuales.

d) Al empleo a bordo de navios de otros paises de
medios que constituyan el objeto de la 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) Al empleo de medios que constituyan el objeto
de la patente en la construccion o funcionamiento de los aparatos de
locomocion aérea o terrestre de otros paises o de los accesorios de dichos
aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio
chileno.”.

28. Eliminase la letra a) del articulo 50.
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29. Agrégase el siguiente articulo 50 bis:

“Articulo 50 bis.- En los casos en que quien haya
obtenido la patente no tuviere derecho, el legitimo titular tendrd derecho a
solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. Esta accion podra ejercerse durante toda la vigencia del
registro. Conocera de ella el juez de letras en lo civil, segun las normas
generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario
establecido en el Codigo de Procedimiento Civil.”.

30. Sustitiyese el articulo 53 Bis 1 por el
siguiente:

“Articulo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta dias de
otorgada una patente, el titular tendr4 derecho a requerir un término de
proteccion suplementaria, siempre que hubiese existido demora
administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y el plazo en el
otorgamiento hubiese sido superior a cinco afos, contado desde la fecha de
presentacion de la solicitud o de tres afios contado 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.

La proteccion suplementaria se extendera sélo por
el periodo acreditado como demora administrativa injustificada y no se podra
conceder un término de proteccion suplementaria superior a cinco afios.”.

31. Reemplazase en el articulo 53 Bis 2 la
expresion “seis meses” por “sesenta dias”.

32. Sustitiyese el articulo 53 Bis 5 por el
siguiente:

“Articulo 53 Bis 5.- El término de protecciéon
suplementaria debera ser anotado al margen del registro respectivo, previo
pago de una tasa de 1 unidad tributaria mensual por cada afio o fraccion de
aflo de proteccion adicional. El pago so6lo se podra efectuar dentro de los
treinta dias siguientes a la resolucion que lo requiere, sin el cual no se tendra
la proteccién establecida en este parrafo.”.

33. Intercalase a continuacion del epigrafe del
Titulo V lo siguiente:

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

34. Reempléazase en el articulo 65 la expresion “10
afos” por “hasta quince afos”.
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35. Afadese, a continuacion del articulo 67, el
siguiente Parrafo 2°:

“Pérrafo 2°
Certificado de Depdsito de Dibujos y Disefios Industriales”

Articulo 67 bis A.- En el 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,
'y V de esta ley. En caso contrario, el solicitante deberd sefialar su
intencion de tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la
obtencién de un certificado de depésito, establecido en el presente titulo.

El procedimiento abreviado para la obtencion de
un certificado de depdsito no considerara la practica de un examen de fondo
destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 62 por parte de la solicitud de dibujo o disefio industrial.

El titular de un certificado de depdsito de dibujo o
disefio industrial obtenido en conformidad al procedimiento abreviado
establecido en este titulo no podra ejercer las acciones contempladas en el
parrafo 1° anterior, mientras no haya realizado y aprobado el examen de
fondo contemplado en el procedimiento de registro general.

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

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

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

Articulo 67 bis C.- Una vez comprobado el
cumplimiento de los requisitos formales de presentacion o subsanados los
errores u omisiones en el plazo establecido, el Instituto emitir4 el certificado
de depdsito del dibujo o disefio industrial objeto de la solicitud, indicando que
este certificado fue emitido conforme al procedimiento abreviado para la
obtencion de un certificado de depdsito y que, por lo tanto, no ha aprobado
un examen sustantivo que habilite a su titular a ejercer las acciones
contempladas en el parrafo 1° de este titulo.
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Articulo 67 bis D.- El certificado de depdsito del
dibujo o disefio industrial obtenido conforme a este titulo tendra una duracién
maxima de quince afos, contados desde la presentacion de la respectiva
solicitud. Dicho certificado confiere a su titular una fecha cierta para efectos
de verificar, en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 62 por parte de la solicitud de dibujo o
disefio industrial.

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

Articulo 67 bis F.- A partir de la publicacion
indicada en el articulo anterior, tanto el titular como cualquier interesado
podra solicitar, a su costo, el examen de fondo del dibujo o disefio industrial,
con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos en el articulo
62. Dicho examen se llevar4 a efecto de acuerdo al procedimiento general
establecido en esta ley.

Quien solicite la practica del examen de fondo
debera acreditar el pago del arancel pericial de acuerdo a lo establecido en el
articulo 8. En caso contrario, se 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 depdsito.

Si el examen resulta favorable, se procedera a la
publicacion de este hecho en el Diario Oficial, en la forma y plazos que
determine el reglamento, continuandose la tramitacion de la solicitud de
dibujo o disefio industrial objeto del correspondiente certificado de depdsito,
conforme a las reglas generales en materia de oposicion. Vencido el plazo
establecido en el articulo 5 sin que se haya interpuesto oposicion, o una vez
gue el procedimiento de oposicion se encuentre en estado de resolver, el
Instituto dictara la resolucion de aceptacion o rechazo de la solicitud de
dibujo o disefio industrial, conforme a las normas aplicables al procedimiento
general de registro. Si la solicitud de dibujo o disefio industrial objeto del
certificado de depésito es aceptada a registro, se tendrd, para todos los
efectos, como una solicitud de dibujo o disefio industrial presentada
conforme al procedimiento de registro general y se estara a lo dispuesto en
el articulo 18 para enterar el pago de los derechos correspondientes.

Articulo 67 bis H.- La solicitud de obtencion de un
certificado de depésito de dibujos y disefios industriales conforme al
procedimiento abreviado establecido en este titulo estara afecta al pago de
un derecho equivalente a 1 unidad tributaria mensual, sin el cual no se dara
curso a la tramitacion. El pago de este derecho sera a beneficio fiscal y no
procedera su devolucién, en ningun caso.”.
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36. 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.”.

37. Reemplazase en el epigrafe del titulo VIII las
palabras “secretos empresariales” por “secretos comerciales”.

38. Reemplazase el epigrafe del parrafo 1°, del
titulo VIII, “De los secretos empresariales” por el siguiente: “De los
secretos comerciales”.

39. Reemplézase el articulo 86 por el siguiente:

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

a) Sea secreta en el sentido de no ser, como
conjunto o en la configuraciébn y reunion 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 un valor comercial por ser secreta, y

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

40. Sustitiyense en el articulo 87 la palabra
“empresarial” por “comercial”, el vocablo “titular’, las dos veces en que
aparece, por la expresion “legitimo poseedor” y el término “empresariales”
por “comerciales”.

41. Sustitiyese en el articulo 88 el término
“empresarial’ por “comercial’.

42. Agréganse en el articulo 95 las siguientes
letras e), ) y g):

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 indicacion o denominacién haya sido
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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 reproduccién total o parcial,
la imitacion, la traducciéon o la transcripcibn de una marca comercial,
denominacion de origen o indicacion geografica notoriamente conocida en
Chile, en el sector pertinente del publico, sea que esté o0 no registrada, y
cualesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite,
cuando su uso, en relacion con los productos requeridos, sea susceptible de
causar confusion o inducir a error o engafio sobre la procedencia del
producto, o exista riesgo de asociar la indicacion geografica o la
denominacion de origen solicitada con el titular de la marca comercial,
denominacion de origen o indicacion geografica notoriamente conocida o
constituya una explotacién desleal de la reputacién de éstas, incluida la
dilucion de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que
dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca,
denominacion de origen o indicacion geografica notoriamente conocida.”.

43. Agrégase en el articulo 97 el siguiente literal
9):

“g) Las demas menciones que establezca el
reglamento.”.

44. Reemplazase el articulo 98 por el siguiente:

“Articulo 98.- Respecto del cumplimiento de todas
o algunas de las exigencias establecidas en el articulo anterior, el Instituto
podra requerir un informe a otros ministerios o servicios publicos, los que
deberan evacuarlo en el plazo de cuarenta y cinco dias, a contar de la
notificacion del requerimiento del mismo.”.

45. Sustituye el articulo 100 por el siguiente:

“Articulo 100.- El registro de una indicacion
geografica o denominacion de origen tendra duracién indefinida, en tanto se
mantengan las condiciones que dieron lugar al reconocimiento. Cualquier
persona podra impetrar una accién de cancelacién, fundada en que el
producto ha dejado de elaborarse en la zona protegida o que se han dejado
de cumplir las condiciones que justificaron su reconocimiento, sin limitacién
de tiempo.

El registro podra ser modificado en cualquier
tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el
articulo 97. La modificacion deberd sujetarse al procedimiento de
registro, en cuanto corresponda.”.

46. Incorporase el siguiente inciso segundo en el
articulo 108:

“En caso de falsificacion de marca, se podra
solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infraccion, que las
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indemnizaciones de los dafos y perjuicios causados sean sustituidas por una
suma unica compensatoria determinada por el tribunal en relaciébn con la
gravedad de la infraccion, la que no podra ser mayor a 2.000 unidades
tributarias mensuales por infraccion. Este derecho de opcion deberd
ejercerse en la demanda de indemnizacion de perjuicios.”.

47. Anadense en el articulo 118 los siguientes
incisos segundo y tercero:

“En las solicitudes respecto de las cuales el
Instituto hubiere emitido informe de busqueda internacional y opinion escrita
actuando como Administracion Encargada de la Busqueda Internacional o
evacuado informe de examen preliminar internacional como Administracion
Encargada del Examen Preliminar Internacional, el solicitante podra
acompanfar, conjuntamente con la presentacion de la solicitud en fase
nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en
estos informes y opinion escrita, los cuales deberan ser considerados para
los efectos de su examen.

En el evento de que el solicitante conteste los
informes y opinidon escrita de la Administracion Encargada de la Busqueda
Internacional o Administracion Encargada del Examen Preliminar
Internacional, de acuerdo a lo sefialado en el inciso anterior, solo debera
acreditar el pago del 50 por ciento del arancel pericial, conforme a lo
establecido en el articulo 8.”.

Articulo  2.- Introdicense las  siguientes
modificaciones en 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 los recursos que la ley le asigna, a
nombre propio o de terceros, incluidos aquellos establecidos en tratados
internacionales o en convenios de cooperacion celebrados con entidades
nacionales o internacionales.”.

2. Agrégase al articulo 5 el siguiente inciso final:

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

Articulos transitorios

Articulo primero.- Los titulares de registros de
dibujos y disefios industriales otorgados antes de la entrada en vigencia de
esta ley y cuyo periodo de vigencia original, de diez afos, no hayan expirado,
podran requerir la extension de su vigencia por hasta cinco afios adicionales,
pagando los derechos correspondientes al tercer quinquenio, equivalentes a
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dos unidades tributarias mensuales, conforme a alguna de las modalidades
de pago previstas en el numeral 2 del articulo 1 de esta ley.

Articulo segundo.- Tratdndose de patentes de
invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales y esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados otorgados, que aun deban
pagar las tasas correspondientes al proximo quinquenio o decenio, segun
corresponda, podran optar a la opcion de pago sefialada en el numeral 2 del
articulo 1 de esta ley.

Articulo tercero.- Las solicitudes de proteccion
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 los numerales 30 y 32 del articulo 1 de esta ley.

Articulo cuarto.- Las marcas de establecimientos
comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigor 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 fabricacion de productos en clase 40. En estos casos
debera indicarse expresamente los productos objeto de dichos servicios, los
gue no podran extenderse a productos no descritos en el registro de marca
de establecimiento comercial o industrial renovado.

La renovacion de registros de marcas de
establecimientos comerciales limitados a una 0 mas regiones se extenderan
a todo el territorio nacional. Si, como resultado de esta ampliacién territorial,
se superponen marcas iguales o confundiblemente similares para servicios
de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma
clase, cualquiera de los titulares 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 limitacion 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 limitado y se considerard un gravamen perpetuo de éste para
todos los efectos.

El plazo para ejercer la accion de limitacion
territorial que establece este articulo serd de cinco afos, contado desde la
renovacion del registro de que se trate.

Articulo quinto.- El plazo sefialado en el articulo 27
bis A de la ley 19.039, introducido por el numeral 20 del articulo 1 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 la primera renovacion ocurrida
con posterioridad a esa fecha.

Articulo sexto.- Los solicitantes de dibujos y
disefios industriales en cuyo expediente aun no se hubiere designado un
perito a la entrada en vigencia de la presente ley, podran requerir al Instituto
gue sus solicitudes se sujeten al procedimiento abreviado de obtencion de
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certificado de deposito al que se refiere el numeral 35 del articulo 1 de esta
ley.

Articulo séptimo.- El Presidente de la Republica
reglamentara esta ley en el plazo de seis meses contado desde su
publicacion, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Articulo octavo.- Esta ley empezara a regir el dia
en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la
disposicion transitoria anterior.

Articulo noveno.- Dentro del plazo de un afio
contado desde la 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 No 19.039 y N°
20.254.".".
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Acordado en sesiones celebradas los dias 9 y 16
de octubre, 13 y 20 de noviembre de 2019, con la asistencia de los
Honorables Senadores sefior José Miguel Durana Semir (Presidente), sefiora
Ximena Rincén Gonzalez y sefiores Alvaro Elizalde Soto, Rodrigo Galilea
Vial y Felipe Harboe Bascuian.

Sala de la Comisién, a 22 de noviembre de 2019.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comision



65

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA recaido en el
proyecto de ley, en segundo tramite constitucional, 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 Cédigo Procesal Penal.

BOLETIN N° 12.135-03

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISION: De acuerdo a lo sefialado en el Mensaje, el proyecto toma
algunas iniciativas concretas que permiten contribuir a mejorar y hacer
mas eficiente el ambiente para el aumento de la inversion y la
productividad, mediante el fomento de la innovaciéon y el emprendimiento.
Ademas, recoge de la experiencia de INAPI otras acciones que
persiguen o contribuyen a ese objetivo, reduciendo tiempos de
tramitacion de los procedimientos para constituir los derechos de
propiedad industrial y aumentando la certeza juridica del sistema de
propiedad industrial.

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

Respecto de patentes de invencion, se hacen precisiones respecto del
plazo de designacién de perito para efectos de una solicitud de
proteccion suplementaria, y se le pone un limite a esta misma, de
manera de evitar una excesiva demora en la entrada al mercado de
productos competidores al ya patentado, lo que es muy importante en
sectores como el farmacéutico, para no retrasar artificialmente el acceso
a productos genéricos. Asimismo se introduce la accion de usurpacion,
gue protege al legitimo inventor cuando la invencién es registrada por un
tercero que no tuviere derecho

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

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

Indicacion N° 1: Inadmisible.

Indicacion N° 2: Inadmisible.

Indicacién N° 3: Aprobada (Unanimidad. 3X0).

Indicacion N° 4: Aprobada con modificaciones (Unanimidad. 4X0).
Indicacién N° 5: Rechazada (Mayoria. 2X1).

Indicacion N° 6: Rechazada (Unanimidad. 5X0).

Indicacion N° 7: Inadmisible.

Indicacion N° 8: Inadmisible.

Indicacién N° 9: Rechazada (Unanimidad. 5X0).

Indicacién N° 10: Aprobada (Unanimidad. 5X0).

Indicacién N° 11: Aprobada con modificaciones formales (Unanimidad.
5X0).

Indicacién N° 12: Aprobada (Unanimidad. 5X0).

lll. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION: EI
proyecto consta de 2 articulos permanentes y nueve articulos transitorios. El
articulo 1° contiene diversas modificaciones a la ley N° 19.039, de propiedad
industrial; y el articulo 2° modifica la ley N° 20.254, que establecio el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial

IV. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL: Los nimeros 29 y 36 del articulo
1 del proyecto tienen el caracter de organico constitucionales, pues dicen
relacién con la organizaciéon y atribuciones de los tribunales de justicia,
articulo 66 inciso segundo y articulo 77 de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: Suma urgencia (11.11.2019).

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la
Republica, sefior Sebastian Pifiera Echefique.

VIl. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo tramite constitucional.

VIII. INICIO TRAMITACION EN EL SENADO: Inici6 su tramitacion en el
Senado el 10 de abril de 2019, pasando a la Comision de Economia y a
la Comisién de Hacienda, en su caso. Con fecha 11 de septiembre de
2019 fue aprobado en general por el Senado, fijando como plazo para
presentar indicaciones el 26 de septiembre. Dentro del sefialado plazo se
presentaron 12 indicaciones.

IX. TRAMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:

-- Decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Economia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de
Propiedad Industrial.
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- Ley N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Xl. SECRETARIA DE LA COMISION: Abogado Secretario, Pedro Fadic
Ruiz; Abogado Ayudante, Carolina Arcil Campos.

Valparaiso, 22 de noviembre de 2019.

PEDRO FADIC RUIZ
Abogado Secretario de la Comision



