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Contexto

Esta iniciativa tiene por finalidad perfescionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo
una Tayor proteccion y observancia de estos derechos, estableciendd procedimientos de registro
maés eficientes y-expeditos que no sélo faciliten los tramites quie los usuarios deben realizar para su
obtencidn y renovacion, sinc que también permitan al drganc encargade de su-otorgamiento, el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPY), realizar una gestidn ids répida, eficiente y.de
mejor calidad.

Con este proyecto se busca fortalecer y precisar de manera mds clara la proteccién que confieren
algunas de las categories de derectios de propiedad. industrial, incorporande nuevos derechos y
-especificando de manera mds detallada en el ¢aso de las indicaciones geograficas, denominacienes
de origen, marcas colectivas'y de certificacion,

Al respecto, la existericia de derechos bien definidos posiciona a la prepiedad industrial come una
herramilenta mas eficiente y eficaz para la innovacién yel desarrollo. £5 mds, la presencia de derechos
efectivos y exigibles ganera un.ambiente de confianza en el sistera nacional dé propiedad industrial,
no sdlo para titulares y consumidores, sing. que también para. los inversionistas que aporten sus
nuevas tecnologfas al pas.

En définitiva, e} objetive primerdial que mueve a este cambio legislativo es contar con un adecuado
sistema de propiedad industrial, que estiniamos como unia condicién necesaria pars el fomento de
la innovacién.y el empréndimiento, lo que exige adecuarse a los desafios v cambias profundos gue
en los dltimos afios ha experimentado el sisterna productivo local.

A continuacién, se describen las medidas de ¢ste proyecta de ley.-
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Simplificacién de |as notificaciones
Problera

Actualmente, clertas notificaciones relativas a las selicitudes de derechos de propiedad industriaf se
realizan a través del envio de cartas certificadas a los solicitantes. Esto implica un gasto innecesario

para INAPI, considerando que dichas notificaciones podrian realizarse mediante el énvio de'un correo

eléctronico a la casila que los solicitantes sefialen al momento de presentar su solicitud. Si
consideramos que mds de! 80% de las solicitudes de derechos de propiedad industrial que recibe
INAPLse presentan por medios electrénicos, carece dé sentido ¢l continuar con las notificaciones por
«carta certificada en aquellos: casos-en que los solicitantes.ya han sefialado un corred electrénico &
través del cual pueden informarse del estado de.su solicitud -en trdmite. Junto con lo anterior, hay
que tener presente que, al enviar la notificacion al domicilio, estas pueden retrasarse. Por ejemplo,
en gf caso de un registro de marcas, puede complicar al solicitante que debe responder en el plazo
establecido de 30 dias.

. Solucidn

Con el chjeto de simplificar y agilizar fas notificaciones, se establece que éstas se realizarén por carres
electrénico. De este mado se elimina el envio de cartas certificadas, lo'que Fepresenta un ahorro para
el Instituto y permite a los solicitantes recibir notificacién inmediata respecto de los cambios de
estado enla tramitacion de sus solicitudes pendientes.

Alternativas

Mantener ef procedimiento actuaf de notificacidn via carta certificada, a costa.de INAPL.O mantener
la notificacién por carta certificada como un mecanismio subsidiaric, en el evento de que la
notificacidn via correo electrdnico fracase o no pueda ser llevada-a cabo.

Beneficios

Menor costo para INAPI en [as notificacicnes de determinadas resoluciones, siendo feempiazado &l
costa de envio de:cartas certificadas a domicilio por: la- modalidad de envie de correg electronica. El
reémplaze de la actual carta certificada. podria generar un ahorro en. gasto de envio de
correspendencia del orden de los $38 millones de| Ppesos por afio. También significa mayor certeza en
la notificacién, junto cor mayor rapidez en el proceso (hotificacion inmediata), lo que ayuda al
solicitante a peder responder las.ebservaciones en el plazo indicado por ley.

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

informatico de notificacién electronica para los solici itantes, equivalentes a $35 millones de pesos
chilenost.,

1'Este total se descompone en los snguuentes elementos: desarrollo- software para envio de notificaciones ($15 Mil);
creacidn de plataforma de trdmites electrénicas’que permitavisualizacion de notificaciones ($10 MM); v disefio de modelo
de hase de datos para soporte dé plataformay disefio grafico de plataforma ($10 MM).
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Iinvenciones de servicio

Problema ‘

Los esfuerzos financieros, materiales y humanos sujetos a actividades de investigacion v desarrollo
{+D) que llevan a cabo empresas, centros de investigacion o universidades, requieren un retorno
econdrnico de los titulos de propiedad industrial. Es decir, que éstas puedan recuperar los recursos
gastados al generar ese conocimiento o al crear ese activo intelectual. Es por esto, que la mayorfa de
las leyes de propiedad Industrial contienen clertas normas. mediante las cuales se les atribuye
directamente al empleador el-derscho a solicitar el titulo de P! {Invancicnes de Servicio).

Conforme a la legislacion vigente, el Tribunal de Propiedad. Industrial (TDP) es el [lamado a resolver
las:controversias relativas a invenciones de servicio? (aquellas desarrolladas per causa o con ocasidn
de.un-contrato de trabajo o prestacién de servicios), materias que parecen @scapar 2 la competencia
propia, especificay técnica de este tribunal, v serfa mas propla.de Jajusticia ordinaria,

Solucién

Atendida la naturaleza de la:controversia, que estaria relacionada con cuestiones relativas a contratos.
de trébajo {justicia laboral) o a contratos de préstacion de servicios (justicia civil), se estima
conveniente traspasar el conocimiento de estas materias a lostribunales-ordinarios de justicia, segin
Iz propuesta contenida en el N* 37 del articulo primero del proyecto.

Alternativas

Dejarestas materias. dentro de la competencia del TDPI.

‘Beneficios

Al dirigir estas competencias 2 los tribupales ordinarios de justicia, 5& espera que'la [6gica detras de
la norma aplicable sea efectivamente utilizada al resolver este tipo de contiendas.

Costos

No' hay eostes monetarios asociados a esta medida. Si bien, la carga de trabajo para.los tribunalés
crdinarios de Justicia podria aumentar, ésta serfa insignificante v no requeriria de contratacién de
personal adicional. Como referencia, cabe sefialar que desde [a creacidn de INAPRI, solo ha habido una
controversia eninvencicnes de servicio enviada al TP} en el afio 2016.

*De conformidag al art. 72 de la ley de:propledad-industrial, correspondeal TDP! resciver las:demandas relativas @ ias
Invenciones de Servicia referidas en el Titulo Vi de |a Ley 19.039, Sin embarge, &l TOP ha estimado gue-elio torresponderia
directamente a INAP|, por cuanto a este tribunal le corresponderfa resolver Unicamente cuestiones en segunda instandia,
después de un pronunciamiento inicial de INAPI. Corresporide destacar que esta intérpriatacion no.es compartida por INAPL
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Mejoramiento de la regulacion aplicable.a indicaciones geogréficas y denominaciones de origen
Problema

Los consurhidores estan prestarido cada vez mas atenclidn al ofigen geografico de los productos.y
muchos se interesan por determinadas caracteristicas-y. calidad o cualidad de los productos que
compran. En algunos casos, el “lugar de origen” indica a [os consumidores que el products tendra
una calidad.o caracteristica que ellos valoran. En este sentido, las indicaciones geogréficas (IG) y fas
‘denominaciones de crigen {DO) protegen productos eriginarios-del pais o de una regidri o localidad;
siempre que tengan una calidad, reputacién u otra caracteristica imputable a-su origen geografico®,
diferenciandolos del resto de productos del mercado. De esta formia, las 1G y DO pueden sar un’
elemento clave para e! desarrollo de marcas colectivas para los productos cuya calidad esté vinculada
al origen®.

La regutacién sobre G y DO tiene pocoe mas dediez afios en Chiley-ha demostrado requerir de algunios
ajustes cori ¢l fin.de perfeccionar y petenciar el sistema, Como se puede ver en el siguiente gréfico,
el registro de-éstas ha-disminuido en los tltimos afics.

Grafico 1::Numero de denominaciones de origen e indicaciones geogréficas reconocidas par INAPI
:(2007—3l'ju|i0 2018)

2007 2008 2009 z010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: INAP)

Uno de los temas.mas relevantes es la necesidad de contar con una fegulacion clara respecto a las
formas de control de las IG v DO conforme -a las normas adoptadas por nuestros pares
internacionales. Por ejemplo, ep Chile éstas tienen una duracion indefinida y solo gueden ser objeto
de nulidad en casos de infraccidn de alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, no existiendo
lz posibilidad de declarar su caducidad en cascs determinados, tiles como faka de Uso o el
incumplimiento de las hormas de control.

SUna-indicacion geografica es un signo utilizado para productos que-tiensn un origen geografico concréto v poseen
cualidades o.6na repuiacion derivadas especificamente de su Iugar de origen, Por su parte, una denominacion. de-origen;
ademas dé cumplir con esta vinculacién éntre el lugar gecgrafico v la caracterizacion del producto, necesita acreditar la
presencia de factores. natufales y factores humanos caractéristicos del lugar de origen de los productas, como téenicas y
tradimones de elaboracldn especificas. Por elemplo, Ja primera IG reglstrada en Chile fue Limén de Pica, eh-abril de 2010,
mientras-que EJemp]OS de 1G / DO son ef tequila (Iu:or mexicana), e klmchi {verdura.coreana), el oporto (vino porfuguds) o
cava {vino espumoso-espaficl). hitps: value-893.html
¥ hitp://wwiw.wipo.int/gec indications/es/fag vneogrgphlcalmdicatlor\s,hty_—ni,

5




INFORME -DE PRORUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY'CORTAINAPI

1. Solucién

Diferenciarde manara mas clara las IG y DO, simplificar su procedimiento, clarificar el rol que les cabe
a titulares y beneficiarios de las mismas y fortalecer las-acciones penales contra las-infracciones a
este tipo de signos distintivos.

Alternativas
Manterier sistema actual, sin modificaciones.
Beneficios

Permite alcanzar el estandar internacional en materia de propiedad industrial en lo referente a las IG
y DO, logrande -mayor claridad en la tramitacidn en beneficio del usuario. Asimismo, se incentiva el
registro de |G y.DO dentro del pafs, logrando incenfivar Ja inversidn e innovacidn en estas dreas, que.
tienen un potencial crecimiento futuro por los mismos recursos naturales v culturales ‘que tiene el
pals. Por dltime, al poder declarar caducidad por no uso'a no cumplimiento-de normas; se incentiva
el uso. eficiente de estos registros. Luego, proteger debidamente una IG también es Una forma de
Impedir a terceros el registro de una Indicacion coma 'marea y limitar € rigsgo de que I3 indicacién
pase a constituir un término genérico, ayudando a crear valor en un producto v aumentar las
posibilidades de exportacions.

Costos

Posibles. costas marginales en capacitacién del personal d& INAPI para llevar a cabo el procedimiento
{nuévas declaracicnes de nulidad, infracciones, entre otros). En caso de ser necesaria, dicha
capacitacion se podria financlar a través de asistencia técnica de la Cficina Internacicnal de la
QOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual {OMPI), sin cargo para INAPL.

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

El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes {PCT) es un tratado internacional ratificado por
mas de 150 Estados contratantes y gue permite solicitar la proteccién de una Invéncién por patente
‘mediante la presentacién de: una dhica salicitud “iriternacional” en un gran ndmerg de paises, sin
necesidad de cursar por separado varias solititudes de patente nacionales & regionales. La.concesion
de patentes es compéténcia de fas Oficinas. nacionalés o regicnales de patentes (en Chile, INAPI)
durante o que se denomina la™“Fase nacional”. Si bien este tratado es muy Gtil para-los solicitantes y
Chile'tiene un rol activo respecto-ai mismio, ya que INAPI es Administracion £ncargada de fa Bisqueda
Internacional (ISA) y Administracién Encargada del Examen Preliminar internacional (IPEA),
actuzimente los solicitantes chilenos de patentes rio lo usan'tznto come deberian, pues estiman due
los costos aseciados son muy altos y finalménte optan por presentsr solicitudes individuales, .sin
beneficiarse de las facilidades del sistema PCT.

S thidemn.
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Actualmente el sclicitante {en‘el sistema PCT) debe pagar tres tasas. La tasa dé transmisidn, se paga
en beneficio.de la Offcina Receptora (en adefante, tambiér OR]), cuya finalidad es compensar a esa
Oficina por lalabor que debe reaiizar en rélacién con fa solicitud internacicnal. Ademds, se.debe pagar
2 tasa'de presentacion internaclonal gue va en berieficio de la CMP; cuyo objete es cubrir los gastos
que implica la laber que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del PCT. Por dltimo, se
debe pagar la tasa de busqueda que va en beneficio de la Administracién encargada de'la Blisgueda
Internacional, Esta tiene por gbjeto, compensar a esa. Administracién, que es laque fifa la tasa, por la
labor que debe realizar en relacién con é! establecimientc del informe de biisqueda internacional
(Regla 16, PCT). Luego, los principales usyarios del sisterna PCT son las grandes empresas,
instituciones dé investigacién v uriiversidades. Sin ermbargo, también es utilizado por medianas y
peguefias emprasas ¢ inclusive por-inventores:particulares, los que se ven restringidos-a pagar estos.
costos.

. Solucidn

A fin de promover el uso del sistema PCT por parte de los solicitantes nacionales, se propone
establecer una rebaja para las solicitudes respecto de las cuales INAPI ya hubiere.emitido un informe
y opinidn escrita actuando como ISA o IPEA, y que luégo ingresen a fase nacional contestande dicho
informe, de modo gue el examen pericial sea més rapide'y ecendmico Tespecto al vigente, Fsta cpaidn
serd aplicable en'la medida que la solicitud no haya sido sometida a modificaciones de tal naturaleza,
queobligarian a tener queTrealizar-un nueve examen defondo y emitir un nuevo informe,

‘Alternativas
Manténer sistema actual, sin modificaciones.
Beneficios

Lograr un uso més. eficiente del sistema PCT del que Chile.es parte, ya gue-se podrian. abaratar los
costos del registro de una patente para los'solicitantes {disminuciér-de una de los costos asociados),
logrando asf que los Usuarios puedan utilizar eficlentermente este sistema.

Costos:

Esta medida no impacta en ias tasas percibidas por INAPI come oficiha. receptora ni designada
conforme al PCT, i ninglin otro gasto fiscal. Quienes recibirdn menos ingresos seran los peritos:
encargados de elaborar el examen a la solicitud en Chile. Enparticular, id medida consiste en una
rebaja en el arancel pericial que se paga al perito externo por.analizar la solicitud PCT gueingresa a
fase nacional, luego de haber “aprobado” la fase internacional usando a INAP| como ISA/IPEA (el
solicitante es quien debe pagar el valor correspondiente a los honorarios del perito y acreditar su
pago en INAPI, art 8° Ley N°® 19.039);
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Posibilidad de otorgar facha de presentaciéh a una solicituel de patente sin exigir el pago de tasas

Problerma

Ld legislacién vigente ho pefmite otorgar fecha de presentacion a una solicittd de-patente, 'si es que’
noseha efectuado previamente el pago de la tasa correspondiente. Esta fecha determina la prioridad
de la solicitud, fecha contra la cual se contrastard el estado dél arte. previo, para los efectos-de
determinar |a novedad de ia invencidn. Ademads, ésta fecha determina el momento: a-partir del cual
se-contard el plazo de 20 afies defa vigencia de la patente.

. Solucién

Pera acercarnos al esténdar internacionai impuesto por tratados internacionales; coro el Tratado
sobre el Derecho de Patentes [PLT) al cual Chile aspira hacerse parte, v legislaciones extranjeras, que-
son mis flexibles respectc e beneficio del solicitante, se proponeta reforma al articulo 13° de la ey,
el cual considera que. “ef Instituto pedrd-otorgar fecha de presentocidn o una soficitud atn cuando no
se haya acreditado el pdgo previsto, pero no se le dorg mds trimite a o solicitud hastd que.éste ho se
acredite." Esta lGgica ya se aplica en las solicitudes recibidas a través dei PCT.

Alternativas
La-opeidn de na realizar ningtin cambio vulnera la norma del PLT.

Por otro lado, una alternativa consiste en solicitar al usuario el pago de un porcentaje de |a tasa total
al momento de la presentacidn de su solicitud, debiendo posteriormente pagar la totafidad faltante
(lo que no se condite ton io establecide en PLT).

Beneficios

Permite alcanzar el estandar iriternacional del PLT, del que Chile aspira-a ser parte. Libera al usuario
de una carga (pago. de la tasa total al. momento de [a presentdcién), déndole mayor relevancia al
otorgamientode [a fecha de presentacidn-a la solicitud y. flexibilizando la oportunidad de pago: Asli,
la creacién de una invencién y su debido registro no esta definido por el pago de una tasa, sino. mas
bien, por fa creacién e innovacidn misma, Lo antérior entonees, incentiva la inversidn en inndvacion,
estudios'e investigacidn. para la creacién de-patentes.

Costos
Sin costos; ya gue las solicitudes de patentes que régistra INAPI son realizadas de forma electrénica

v el pago de |3 tasa se:realizard de todas maneras,.con posterioridad a la presentacién de salicitud,
perg dentro del plazo que sefiala esta propuesta:
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Cobro de tasas por desarchivo.y por exceso de hojas en las solicitudes de patentes
Prablema:

Es comiin gue [as distintas oficinas de patentes del mundo establezcan derechos o tasas pdr las
distintas gestiones que deban realizar en el precedimiento de revisién y otorgamiento de una
pafente, conforme a la carga de trabajo que cada solicitud demande. Es asf -corno muchas oficinas
establecen.un cargo adicional por el mayor niimefo de hojas que céntenga una solicitud de patente,
las.que, 'en algunos casos'y dreas de la técnica, pugden llegar a ser muy vaiuminesas. Del mismio
‘modo; cuando una solicitud de.patente ha sido-archivada porque se-han vencide plazos sin que el
solicitante realice la gestién que corresponda, existe la posibilidad de que se solitite el desarchivo.de
la mismayy se retome el procedimiento de registro. Esta gestion también estd gravada enotros-pafses,
perono en Chile: actualmente nuestra legislacién sélo contemplatasas porel registro de.una patente
de invencidn v, por tanto, no incluye el pago de tasas por gestiones como las sefialadas
precedenternente.

Solucidn

Establecer estas cargas adicionales para el sdlicitante, fas.qiie'serén a beneficio fiscal, como todas las:
tasas que establece la ley de proviedad industrial,

Alternativas

No cobrar por el desarchivo o exceso de paginas. Otra alternativa es imponer una tasa.congiderando
€l limite de la-cantidad de reivindicaciones sometidas a examen por parte del INAPI.

Beneficios

Lonstituye un ingreso adicional para INAPI (de $266,81 millones de pesos por exceso de hojas y de
$88,17 millones. de pesas por concepto de-desarchivo), a la vez que permite disuadir al usugrio de
unaexcesiva descripcidn-de su patente o bien de una tramitacién prolongada de una patente que ha
sido-archivada. Se logra ademés una eficienciz en el uso.de los recursos de INAPL va que toda solicitud
debe ser escrita de-manera coricisa y precisa, o bién se desincentiva el desarchivo, evitando-asf un
mayor trabajoc por parte de INAPI en su examen o desarchivo, La disminucién de tiempo de
tramitacion también-epera.en beneficio de los usuarios.

Costos.

Significa un costo para el usuaric cuya presentacién supers el nilmiero miximo de hojas por
presentacion,.y para &l usuario que desea solicitar el desarchive, conforme se cobra en los demds
paises,

Oporfunidad y forma de pago de las tasas establecidasen la ley

Problema

Actualmente ios derechos. o tasas a pagar por el registro de patentes de invencién, modelos de
utilidad, dibujos y disefios industriales, v de. esquémas. de trazados de cireuitos integrados -
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establecidos por Iz ley de Propiedad Industrial respecte delos procedimientos seguldos.arite INAP) y
qie guedan a beneficiofiscal- deben ser pagados por deécenios o quinguenios, dependiendo del tipo
de dereche de propiedad ndustrial que se‘trate: Esta modalidad de pago obligaa los titilares a pagar
una tasa por un periodo de tiempo largo {Cince o diez-afios, segun el caso),-aun sabiendo que no
existe una real opcidn 6 interés-por explotar el derecho durante la totalidad de este segundo
guinquenic o decenio.-A-contiriuacion, se puede chservar un-récuadre donde se especifica las tasas
y el proceso.para cada tipo de propiedad industrial. Comao se puede ver, no presenta alternativas,
siendo éste finalmente muy restrictive para.el pago de registros.

Tabla 1: Tasas.Ley N°19.039 de Propiedad Industrial _
{En pesos chilenos y UTM,.actualizada conforrie a Resolucin Exenta N°1, publicada en Diarle Oficfal el 06-01-18)

Concesian Concesidn Concesidn ‘Concesian
Derecho Presentatfén:  Publicacion®  Perltaje’ {1ar (2da: {ler (2de
. decenic) decenio] _ guinduenio} _quinguénio)
Patentesde | ), 1y $20000 3516000  2UTM  4UTM Noaplica  Noaplica
Invencion
Mosesde | 1UTM  $20000 3394000 Nooplta  Noapica  1UTM  2UTM
Disefios ; ; " _ ' s
industiiales 1U.T.M $20,000 $328.000 No aplica No aplica 1UTM 2UTM
Dibujos . 2 s = ] ] »
idustriales 1UTM $20.000 $328.000 No'aplica No aplica 10T 2UTM
Esquemas
trazadof . ) o
topografias 1U.T:M $20:000 :$328:000° No aplica Mo aplica 1UT.M 2UTM™m
circuitos
_integrados
Fuente: INAPI
. Sclucién

Para evitar lo anteriormente sefialado y-para alivianar.la carga por cencepto dé tasas, especialmente
en el sector de creadores de menocres ingresos, se proporie que el pago de los derechos
correspondientes al segundo quinquenio o decenio, seglin corresponda, pueda hacerse medidnte
cuotas anuales e iguales, manteniendo el mismo nivel de (as tasas actudles, asi como también |a
opcién del pago de una scla vez, a sleccién del titular del defeehs. De esta forma, si el titular
considera que ya no existe la posibilidad de explotar comerciaimente su derecho demro del plazo de
vigencia que:le resta, sencillamente dejard de pagar la tasa que cofresponda a los.afios siguiehtes, de
manera qué el derecho caducard por falta de pago de la tasa correspondiente v caerd en dominio
Ppubiico. Esta practica es.comun en varios paises que establecen anualidades para &l mantanimiento
de los derechos, cuyo monto normalmente crece afic '@ afio a lo largo ‘de la vida del derecho
concedido. De esta forma, tecnologias que no.se usan no bloguean el ingreso de ctras v al mismio
tiempo se enriguece el dominio plblice:

SValores aproximados, dependiendo del ndmeto de caracterss del extracto Gue se. pubhca en'el Biario Oficial. Tarifa fijada

por el Diaria Cficial. ) )
? £l valor del Peritaje se-actualiza periddicamente por Resolucién del director Nacional de INAPI.
8 UTM: Unidad Tributaria Mensual.
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Alternativas

Mantener el sisterma de pago vigente, -establéciendo la posibilidad de un pago inmediato de la
totalidad del registro.

Beneficios

Otorga mayor-libertad al usuario para pagar su registre, en distintas modalidades. A su vez, libera al
usuario de la carga de hacer pago de registros cuya explotacion econdmica es invidbié ‘para él,
permitiendo su explotacidn libre por parte de-terceros que si podrian estar interesados en hacerlo.
Lo-anterior, promueve &l buen uso-de los registros, incentivande la invencidn vy régistro de patentes
que verdaderamente van atenerun.uso efectivo, evitando el bloguec de inscripciones.

. Costos

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

Pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud
Problema

Las tasas que hoy corresponden a fs tramitacidn dé solicitudes de anctacién de licencias o cambics
detitularidad de unregistro ante INAPI, se'pagan una vez queson aceptadas (y no.en gl momento de
sU presentacion). Esta circunstancia se traduce en que. el costa asociado'a la tramitacicn de las
solicitudesde anotacin gue finalmerite son rechazadas, no quedan sujetas a tasa alguna. Luego;
como se puede ver a continuacién, las anotaciones de licencias como las de transferensia total, han
variado en el tiempo. Sin embargo, fas solicitudes de anotacién rechazadas han aumentado a cifras
considerables, por lo que es necesaric que el trabajo realizado por INAPl en estos procesos ho sea a
costa de la Institucion.

Tabla 2: Nimero de anotaciones de transferencias y licencias
{2013-31 Julio de 2018}

Afio de presentacién Anotacién de transferencia total Anotacion de Licencia:
2013 5,466 283
2014 5073 89
2015 8.637 78
2016 6.757 961
2017 6.455 8.
2018 3,512 810
Acumulado 2013-2018 36.146 2.320
Fuente: INAPI

? Este total corresponde-a una disminucisn de ingresos de $64,1 miliones dé pesos por registro de patentes; $1,5 milicnes
de-pesos por reglstro de modelos de utilidad'y esquemas-de trazado o topograffa de circuitos integrades; v $12,8 miflones
por registro de dibujes y disefios industfiales.

11
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- Selucién

La iriscripcidn dé las transferencias de dominio, licencias de-uso; prendas.y. cualguier otro tipo de
gravamenes gque: puedan afectar a una patente de invencion, modelo de utilidad, dibujo y disefio
industrial, marca comergial ¢ esquema detrazado o topograffa de circuitos integrado, estard afecto
&l pago de un derecho equivalente a 1 UTM, cuyo pago se acreditaré al momento de efectuar la
respectiva soficitud. Los actos.sefalados no serdn oponi&ﬂes a terceros mientras no $eproceda a su
inscripcion en [NAPI,

Alternativas

Devolucién de uri porcentaje de la tasa en caso de rechazo de ia.solicitud de anctacién, evitando Ja
pérdida completa del pago en caso de no'ser aceptada la notificacién. Sin embargo, esta medida no
armoniza con el cambio hormiativo sobre fa devolucidn de tasas de solicitud de registros que no son
aceptadas {ver siguiente-medida). Luego, si lastasas de lassolicitudes de registros qué sontéchazadas
no se devuelven, las de sdlicitud de anotacién tampoco deberfan devolverse, ya qué ambas son
gestionadas y usan recursos de INAP| para su evaluacidn.

Beneficios

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

Costos

Puede desincentivar |a solicitud de-anotaciones debido &l costo monetario para el usuario.

tmprocedencia de la devolucidn de las tasas pagadas a INAPI.
Problema

La normativa vigente deja abierta la posibilidad de que aquellas solicitides de derechos dé propiedad
Industrial gie no culrminan en aprobacion o rechazo, permitan a sus titulares requerir la devolucién
de las tasas pagadas por concepto de'su procesamiente, Lo anterior conlleva que INAPI deba devolver
las tasas:pagadas respecto de solicitudes que, si bieri no completaron su tramitacidn, efectivamente
fueron. procesadas, en algunes casos llegandc a etapas avanzadas del. procedimiento. Esto implica
una carga excesiva para INAPI, quien siincurre en recursos para procesar estas solicitudes v, sin
embargo, debe hacer devolucidn de las. tases recibidas cuando fa solicitud- no. es aprobada o
rechazada. Como se puede ver a continuacion, las solicitudes de marcas han crecido afio.a afio, y
muchas.de ellas no terminan en registros, pero deben tramitarse de igual forma.
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Tabla 3; Total de solicitudes presentadas vs, registradas por afiol®
IMilticlase, 2013-31 julio de 2018)

Solicitudes 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Presentadas (1) 33.492 31.864 31.863 33.642 33.229 21.382
Registradas (2) 20425 26.280 26.673 25.696 24.946 14025
Porcentaje {1)/(2} 61% 22,5% 83,7%. 76,4% 751% £5,6%
Fuente: INAPI

Una vez presentada [a sclicitud, se tarda aproximadamente 10 digs en que INAPI la revise. Si-ia
solicitud es conforrme, ésta erd publicada ehvel Diario Oficial, y <i no tiene oposicién, se aprusba para
su registro™. Luego, este periodo de:trabajo de INAP! tonlleva costos gue son Injustificadamente
saportados por la {nstitucién.

Solucidn

Pard impedir esta practica, se propone incorporar e fa ley Una nofma que prohiba expresamente la
devolucién de las tasas pagadas por las solicitudes seguidas ante INAPI estableciendo |a
improcedencia de ellas, quedando a beneficio fiscal.

Alternativas

Establecer una sancidén pecuniaria parad las presertaciones de registro que terminen por causas
propias del Usuario, que sea compensada con la suma de las tarifas a devolver por parte de la
institucidn.

Por otro lado, se puede. considerar, devolver un porceritaje de la tasa &én caso de rechazo de la
solicitud cuando la causa es merainente técnica'y né por abandono def mismo solicitante. Asi, el
usuario puede volver a presentar una nueva solicitud con cambios, vtilizande una parte de los
recursos de fa primera solicitud y no teniendo que incurrir en un nuevo costo monetario,

Beneficios

La no devolucidn de tasas constituye un ingreso adicional para INAPI. Ademas, permite disuadir al
usuario de tramitaciones en gue naexista Lna voluntad real de proseguir con.su inscripeidn y registro,
evitando el procesamiento de soficitudes con meros fines dilatorios. En su lugar, se da mayor
pricridad a |as solicitudes en que exista una intencién real por parte del sclicitante, prevaleciendo un
mejor uso deos recursos (capital humano'y tiempo) de los trabajadores de INAPI, Asimismo, fomenta
que los registras sean presentados de-buena forma'y completos por parte de los solicitantes.

Costos

Np se observan posibiles costos.

10 La diferencia de registros versus solicitudes corresponde a pranunciamientos. de rechazos, abandonos, desistimigsitos'y
solicitudes tenidas por ho pfesentadas (no'se efectuo publicacidn en el Diario oficial), Registros se refieren a marcas inscritas
por aito, pudiendo-corresponder a solicitudas présentadas en afos antericres,

1 https://www ruizsalazar.ci/blog/errores-comunes-al-registrar-las-farcas
23in embargo, se estima que la opcién del proyecto ofrece de algunamaneraincentive paraconcluir eFtramite, por cuarmo
el costo ya se encuentra incurrido.
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Eliminacién de las marcas de establecimiente comercial e industrial

Problema

Nuestra legislacién contempla actuaimente la posibilidad de registrar establecimientos comerciales
eThdustriales comoe marca comercial, Esta figura es poco utilizada y respende a upa practica queno
existe en otros paises. Ademds, la marca de establecimiento comercial se registra por drea geografica,
por lo-gue responde a una realidad econdmica donde las trensacciones se redlizan dentro de'un
ambite geogréfico limitado, siendo que actualmente esta no es la realidad, gracias a la apertura de
los mercados. Las nuevas tecnologfas y el desarrollo de una completa infraestructura de transporte
hacen’ que la marca de establecimiento comercial résulte obsoléta v excesivamerite onerosa’s,
Asirnisfno, existe una baja sosteftida en la utilizacién de este tipo de marcas, tanto en su solicitud.
€OMQ en-su registro.

Tabla 4; Total de solicitudes presentadas vs. registradas por afio!
(2013-31 de-julio-de 2018)

Tipo Solicitudes 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Marca. de Presentddas 658 623 605 567 520, 356
establecimiento Régistradas 278 366 316 329 245 139
comercial Porcentaje™ | 42,2% 58,7% 52,2% 58% 471% 39%
Marca de Presentadas 305 255 204 237 226 106
establecimiento | Registradas 17¢ 201 171 150 154 95
industrial  Porcentaje 56,1% 78,8% 83,8% 63,3% 68,1% 89,6%
Total " 449 567 487 478 399 234
— Registradas -
Variacidn anual : - 26% -14% -1,6% ~17% -41%
Fuente: iNAPI
Solucién

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

Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones.

Beneficios

Alineamiento con estandares internacionales sobre el registro de marcas de establecimientos
comerciales e industriales. Por otro lado, al serincluidas come marcas de servicios; éstas abarcan a

todo &l territoria nacional vy asi se evita el pago por drea geografica v clases solicitadas, que es.el
proceso que tienen que realizar actualmente por ley. Asimismo; este mismo shofro de retursos se

33 it/ frww.protectia.eu/marcas/diferencias-entre-marc as- -marcas-de-establecimiento-en-chife/.
*'La dferencia:de fegistros versus solicitudes torresponde a pronunclamientos de rechazos, abandorias, desfstimizntos y
sclicitudes tenidas por no presentadas (ne se efectdo publicacisn.an el Diarioofical). Registros se refieren a2 marcas inscritas
por afio, pudiendo corresponder a solicitudes presentadas en afios anteriores.

1>Corresponde al porcentaje de registra Fespecto peticiones ingresadas por afto para.cada sub tipo de marca.
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observa en la venovacidn ya que, se evita tener que renovar en cada regidn este tipe de marca,
pudiendo hacerlo para todo.el territorio nacional. De igual forma, la-elimihacién de esta categorfa de
rarcas deja con proteccién los nombres de establecimientos comerciales e industriales, pero rebaja
sustantivamente el costo de registro i renovacion.

Caostos

Actualmente el registro y renovacién: de este tipe de marcas, estd sujeta a una tasa de 3 UTM por
clase y por regién. De acuérdo a estimacionas de INAPI, el Fisco dejaria de percibir con esta medida
alrededor de $750 miillones de pesos-al afio.

‘Modificacién de] plazo y procedimiento aplicable a la renovaciéri de las marcas comerciales.
Problema

Actualmente, el sistema de rerovacién de una marca comercial estahlece que su pago puede
tealizarse hasta seis meses después de st vencirniento, lo due muchas veces ne ocurfe, porgue los
registros son abandonados per falta.de dicho page, dilatando artificiaimente la vigencia del derecho,
Como se puede ver a continudcion, desde ¢l 2016 han aurmentadd los cases en que se abaridona el
registro de marcas, 10 que muchas veces puede suceder después de fos 6 meses de plaze gue se
coriceden para ef pago de latasa,

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

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Renovaciones ahandonadas 3.071 2.128 1.345 1480 1.169 785
Total rencvationes. salicitadas 15,489 16.330 15.692 16.914 15.690 12.039
Porcentaje de abandona 15.8% 13% 8,6% 7% 7,5% 6,5%
Fuente: INAP]

Grafico.2: Evolucidn de término de rerovaciones de marcas en el tiempo segdn causa
{(2014- 31 de julio de.2018) ‘
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=== Abandono {eje primariy) e Aceptacion {gje primario)  wesswsRechazo.

‘Fuerite: INAPI
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Solucian

Simplificar el procedimiento de renovacion, para que ésta sea solicitada y pagada-simultaneamente,
permitiendo que este tramite se requiera con 6 meses de anticipacién y hasta 6 meses después de
vencido el registro, téniendo unrecargo si se hace-durante esta segunda.parte dei plazo,

Alternativas

Contemplar una:rébaja eri i3 tasa por renovar antes del vencimiefitoy ho asi una sancién (recargo} si

‘se realiza en la segunda etapa. No se optd por ests alternativa, va que los tratadcs internacionzales

privilegian el mayor plazo para renovar due una menor tasa:
Beneficios

Esta modificaciéh permitird’ a INAPI tener una recaudacién exitosa de las tasas asociadas a
renovaciones. de marcas, de alrededor de $803,8 millones de pesos. Adicionalmente, se evita la

‘existencia de'marcas sin uso y qué pueden entorpécer la inscripcién de nuevas marcas, creando
barreras a la entrada que disminuyen la competencia. A su vez, permite sancionar con un Fecargo
‘aquelias.solicitudes preseritadas una vez vencido él plaze, incentivando asl el registro anticipadg,

como ocurre-actualmente,
Costos

No aitera los costos para INAP! ni los usuarios con respecto a la situacién actual,

Recenacimiente de nueves tipos de signos registrables como marcas comerciales
Problema

Actualmente nuestra legislacidn permite registrar como- marca comercial Unicamente a-aquelios
signos susceptibles de representacidn gréfica, a saber, marcas. denominativas (palabiras), marcas
figurativas {disefios o logotipos), marcas mixtas (palabra mas disefio} y margas sonoras (pentagrama
musical). Esta concepto excluye 2 las llamadas “mareas no tradicionales”, que en la préctica comercial
de hoy sf cumplen’ Una funcién marcaria y, por lotanto, son.dignos de proteccidn como: tales, como
ocurre en-otros pafses. A su.vez, como menciona fa OMP| “En nivestra modernd sociedad de consumo
las coracteristices técnicas de los productos y servicios son cada vez mds parecidas, por lo que el
consumidor tiende. a atender g otros factores al tomar ld decision de compra. Las marcas que
confieren al producte o servicio una cualidad eriocional tienen Un notable poder de seduccidn, Parg
lograr que los consumidores potencioles se hablitien o la idea de que ung determinada marca estd
representada Poriin color, uria forma, un sobide, una imagen animado, o incluso un.sabor o un olor,

.se reguiere ung Importante inversish en mercadotecnia y comunicacion’™s. Luego algunos ejemplos

de marcas no tradicionales, que pueden ser signos distintivos de identificacidn y singularizacion de
un producto. o servicio, sonlas disefios tridimensionales — por ejemplo, la forma del producto o.s5u
embalaje -, el color per se, las imagenes animadas, o determinados sanidos u-elores.

157'httn:'/fwww‘wimo.int/wipo magaz‘rngges/ZODS/'Ol/artEcie Q002,html.
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Solucion

Incorporar nuevos signos o elementos que puedan constituir una marca comercial, comio lo hacen
otros. paises. De-esta forma se.busca la posibilidad que, por ejemplo, las marcas tridimensionales u
hologramas puedan ser registradas, récogiendo asl las nécesidades de proteccion generadas por-las
practicas comerciales actuales.

Alternativas

Mantener sistema actual, sin modificaciones:
Beneficios

Incorporar nuevoes tipes de marcas permitird a ios usuarios inscribir y proteger siis derechos da
propiedad industrial sobre marcas que antericrmente no contaban con este reconecimierite y
proteceidn. Este impulsa la innevacién e inversidn en estos nuevos registros, ya que, permite la
diférericiacion a.través.de nuevas fermas de sensibilizacidn con el consumidor. Adernds, genéra un
mayor ingreso para INAPL por nuevas categorias de marcas v que crecerd en un futuro por nuevas
invenciongsy creaciones mas.novedosas. Por dltimo, permite uri mayar.alinearniento internacional,
ya que, el Tratado de Singapur {al sual Chile planea adherir), considera este tipo de-marcas, v en el
Comité Permanente sohre el derecho.de marcas, disefios industriales e indicaciones geograﬂcas {SCT)
se establecié un comseriso miultilateral entre los miembros. Luego, por estos nuevos reg|stros se
esperarfa un mayor ingrese fiscal de $8,27 millones de pesos anvales:

Costos

Estos nuevos tipos de registros podrian impficar le realizacién de capacitaciones al personal de INAPI
para.que puedan estudiar y asi evaluar ¢ada registro eficientemente, que tienen ¢aracteristicas
diferentes a los actuales, perc estos costos pueden.ser financiados por la via de la cooperacién'y
asistencia de OMPI. Por ejemplo, pueden registrarse objetos tridimensionales y tipos olfativos. Asi es
necesario tener en consideracién fa. forma en que pueden ser distinguidas v representadas
graficamente al momentc de solicitar su registro respectivo.

Mejoramiento de la regulacion de las marcas colectivas y de certificacién
Problema

Nuestra legislacidn es poco clara erf la regulacién de marcas colectivas'y de certificacion, pues dichas
categerfas se incorporaron en virtud de compromisos internacionales adquirides por el pafs, lo que
genero gue su inclusion en la legislacion interna nofuera del todo:prolifa. La actual normativa asimila
las marcas colectivas a una comuriidad y subsume las de tertificacién coma un tipo de colectivas,
siendo estas categorizaciones incorrectas. De esta forma, una marca comiin y corfients puede tenar
mult:ples propietarios y ‘puede ser una comunidad. Lo gue difefencia a |as marcas colectivas y de
certificacion son otros elementos, como quiénes pueden -pedirlas, -cuiles son sus objetivds, si
implican o no restricciones a clertos actas. Por gjemplo, er las marcas de certificacion su titular tiene
un rol de garante y, por tanto, no la utiliza, sine gue permite que terceros la usen, fiscalizando su
buen uso. Asimismo, 'se puede observar en la siguiente tabla |2 importancia de estas marcas ef el
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Ultimo: tiempo-{2017 se registran 17, mientras que en el afto 2016 se registraron 3), por o que es
necesaria una regulacion clara y acorde a esténdares internacionales para poder seguir fomentando
SU uso.

Tabla 6: Registro de miarcas de certificacién v colectivas de predhctos y-servicios
(2013- 31 de'julic de 2018)

Registro 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Marca de certificacion de productos y servicios - 2 6 1 11 -
Marca colectivade productos y.servicios 1 3 2 z 6 5
Total kD 5 8 3 17 5
Fuehte: INAPI
Solucidn

Modificar la ley, complementaride la regulacién acorde a estandares internacionales para poder
contar asi con una normativa clara a la-hera de registrar marcas colectivas ¢ de certificacién.

Alterndtivas
Mantener sistema actual, sin modificacionas.
Beneficios

Mayor alineamiento internacional, que- permiite un mejor trabajo por partes de las agencias de
propiedad industrial ya que estandariza los términos. Al mismo tiempo, permite tenermayor claridad
para los usuarios de qué tipo de Mmarca quiere registrar y cudl se adecua mejor a su, creacion,
incentivando asi a la creacidn de marcas de este tipe sobre todo en sactores donde comercializar un
solo producte o campafias de marketing no son eficientes sise consideran individualmente, pero sf
si se realiza para un conjunto de productos. Es decir, se fomenta ia asociatividad en aste tipo de
registros para poder obtenér un'mayor beneficio dé Ia5 créaciones. Ademis, facilita otros programas
que realiza INAPI, por ejemplo, el programa “Sello de origen” dondeuno de 5us elementds son fmarcas
colectivas o de-certificacidn. Ademas, logra evitar problemas. posteriores para los usuarios al tener
registros incompatibles Internacionalmente.

Costos

No se advierten posikles costos.

Exclusiones a los derechos marcarios: seuddnimes y genéricos

Problema

Actualmente, es posible que un titylar de marca registrada impida a un tercero el uso-de su nombre,
seuddnimero nombre de'su anteceser en &l curso de operaciones comierciales, aun quando no-exista

riesgo’ dé cenfusion que afecte sus derechos de identidad. Del mismo modo, actualmente no es
posible declarar la caducidad de una marca en el caso que haya perdido su cardcter distintivo v se
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haya transformado en la denomindcidn genérica de un.producto o servicio; contraviniéndose uno de
los requisitos principales de las marcas comergialas, gue es el de su distintividad.

Solucidn

Luego, para sclucionar el probilema descrito, se propone maodificar el articulc 19 bis A de la lgy, de
modo de-dar.cabida a estas exclusiones de maréas. Asi, se busca sefialar que los derechos conferidas
a los titulares de marcas registradas no impedifan de modo alguno &l ejercicio del derecho de-
cualquier persona a usar, en €l curso de operaciones comerciales, 'su hombre o seuddnimo ¢ el
nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepte cuando ese nombre se use-de manera
que induzca a error o confusidr al publico consumitor. Igualmente, los titulares de marcas

registradas gue incarporen términos geograficos o indicaciones relativas al género, naturaleza,

arigen, {entre otros) no podra impedir la.utilizacidn de cichos:términos ¢ indicaciones cuando.se
utilicen precisamente. para identificar o informar el origen geogréfico, género, natfuraleza, {entre
otros), excepto cuando induzca a-error o.confusidn al publice consumidor o diluyz 1a fuerza distintiva
o valor comercial'o publicitario de la marca registrada.

Alternativas

Una posible aliernativa, €5 que sdlo se realicen exenciones en el caso de seudénimos o nombres de
antecesor, pero no asi genéricos como son las indicaciones geogréficas o'dendiminaciones de erigen.
Sin embargo, esta alternativa puede fraer problemas; ya que, no.se estarfan considerando a todas las
extepciones por igual con un argumente técpico que o defienda.

Beneficios

Ctorga mayor libertad para innovar en registros marcarios; yaque permite utilizar un mismao nombre
. seuddnime para dos registros, sin llevar a una confusién del consumidor. Asimisma, para marcas
donde es relevante ef origen o procedenicia; permite poder describirle sin pasar a llevar una
denomiriacidn de origen o indicaciohes geogréficas registradas. Esto es relevante para las empresas
v el rubro comercial, ya que, estas caracteristicas son cada vez més.valaradas-por las ¢onsumidores
en el proceso de adquisicién de un producto. Luego, s&.incentiva solicitar una mayor cantidad de
registros, aumentando los ingresoes . de INAPI.

Costos

No se-advierten'costos asociados a esta reforma.

Obligacidn de uso efectiva de fas marcas comerciales registradas: caducidad
Problema

Las-marcas.comerciales son signos distintivos que permiten diferenciar en el comercio.los productos
y servicios de'una empresa de los'de otra. La finalidad basica, pero ne'exclusiva,.s5 permitir gue los
consumidores'sepan el origen-empresarial de los bienes ¥ a servicios que adquieren y asilo distingan
e identifiguen en el comercio. Para que ello ocurra, la norma general es que las marcas se utilicen

-efectivamente er el comerclo, pero-conforme a la legislacién vigente, en-€hile no existe |a obligacisn
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de-uso de la marca comercial. Luego, la proteccién marcaria no es un fin en sl mismo. Los
fundameritos de la preteccidn de las marcas son proporcionar informacién a los consumidores. con
el fin de protegerlos de confusién y engafio, reducir los costos de transaccién de los consumidores'e
incentivar |a produccion de bienés y la prestacion de servicios de calidad. Entonces, lo anteriorimplica
que debe-evitarse gue un dereche de propiedad intelectual se preteja indefinidamente sin tener un'
correlato-efectivoen el mercado,

A nivel internacional, précticamente tados los palses incorporan el requisito de uso para mantener la
vigencia de los registros de marcas comerciales. OMP! realizé en 2005 n-estudio en &l que resumid
las respuestas al cugstionario sobre f derecho de marcas v fas practicas relativas a las marcas. En
este recuento, las legislaciones de ‘61 pafses contenian esta obligacién (Estado Unidos, -la Unidn,
Europea, Australia, Argentina, Per, Golombia, Ecuador, Brasil, Japon, Singapur, Nueva Zelandia,
Sudifrica, lsrael, entre otros) y tan slo 10 no lo hacfan, entre los cuales se contaba nuestro-pais’’.
Este requisito. de uso, es una medida gue busca impedir el blogueo del sistéra de proteccién
marcaria debido a la saturacicn registral por meros derechos formales. Para ello, se impone al titular
registral la carga de hacer-uso efectivo.de su signo en el mercado, 2 firide resguardar el orden plblice
econdmicoy el coirecto usc de la propiedad iridustrial,

Solucidn

Se propone incorporar, dé manera paulating, la obligacién de’ uso de la marca comeicial como
condicidn para su .mantencidén o renovacidn, conforme a la préctica en el resto de! mundo,
considerando un periodo de transicién parala implementacion de la madiday la situacién de marcas
ya registradas, que constituyen un derecho de propiedad.

Alternativas
Mantensr sistema actual, sth modificaciones.
Beneficios

Incentiva el uso efectivo de’la marca ¢ impide que se bloguee |a inscripcidn {problema competitivo)
y sl forrenta la llegada de nuevas marcas. En ese sentido, uni sistema de propiedad industrial
eficiente. debe contar con‘una legislacidén que se refacione con los fines per los cuales: otorga
proteccidn. S una marea no tiene uso efectivo, entonces no hay fundamentos para protegerla. Mas
atin, por su falta de uso sé puede estar entorpeciéndo otros valores del mercado, como, la fibre
competencia (por ejemplo, registrar una ,mar_c.a“exist.ent‘e internacionalmente para evitar la entrada
de su creador-en una nueva drea geogréfica para asi evitar la competencia en el rubro). Luego, se
busca incentivar el buen uso de un registro para asj obterier beneficios concretos de las creaciones

tanto para consumidores {productos innovadores) como para ¢l creador {identifica su creacian .y la

protege). Al mismo tienipo, permite ‘estar alineado con los pares internacionales ya que varios de
elles consideran la-caducidad-marcaria por no uso,

¥ Comité Permanente sobre ef Derecho de Marcas, OMPI, "RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE EL
DERECHO BE MARCAS ¥ LAS PRACTICAS RELATIVAS A LAS MARCAS (SCT/11/6)", documento SCT/14/5, pp. 140 y 141,
disponible en bttgi//www.wipn.int/edocs/mdoces/sctfes/sct_14/sct 14 5 pdf.
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Costos

No'se prevé que esta medida pueda significar un costo para INAPI, pero eventualmente podria
disminuir el niimero de solicitudes y renovaciones de marcas que en.definitiva no se utilizan. Lo
anterjor-conllevarfa una disminucion deingresc fiscal, queé ne es pesible déterminar previamente, ya
que no se cuénta-cen registéos Ristdricos que puedan avalar ese calculo.

Delito de falsificacion marcaria

Problema

En la legislacidn nacional vigente no se tipifica un delitc de falsificacion marearia, a diferencia de lo

que ocurre a nivel internacional, donde se reconoce el mayor reproche asociado a.una falsificacién

respecto de una simple infraccion. Internaciondlmente, Mercosur (8/85) explicita medidas efectivas
gue repriman la falsificacion ¥ los ADPIC {Acuerdo sobre aspectos de derecho de propiedad
intelectual relacicnadescon el comercic) también considera penas de prision y multascoherentes®,
Ademas; todos los paises de ia UE, EFTA, Estados Unidos, Singapur, Australia e Israel, eritre otros;
contemplan sanciones criminales para la falsificacién de-marcas.

El Tratado de libre comercio Chile-EEUU contempfa de forma explicita la obligacidn de establecer
sanciones criminales, al menos para el caso de falsificacidn de marcas: A modo de ejemplo, en Chile,
al hacer 'uso de marcas que sean iguales o semejantes a otras ya inscritas tiene-una fulta que va
desde 25 hasta 1.000 UTM, igual multa que tiene &l uso de envases o emibalajes que lleven uha marca
registrada, $in tener derecho a usarla y-sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que &l
embalaje marcado se destine:a envasar productds diferentes y no relacionados con los que protege
la marca. Luego, no existe diferenciacion por los delitos marcarios. Asimismo, se puede observar en
el grifico siguiente, que las suspensiones de marcas disminuyeron después del afio 2010 pero
volvieron a incremenitarse después del 2014,

Gréfico 3: Suspensiones de despacho; cantidad de resoluciones
(2009-2016)2

1045

578

473
383 ’

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: iNAPI

18 httpe/www.tlojodigital com/contenido/16468-ta-argentina=versus-la-falsificaci-n-marcaria,
¥ 5 mayor cantidad de suspensiones en el 3fio 2010 respecto delos démas afios se explica por la cantidad de suspensiones
efectuadas en fa Aduana Metropolitana en el 4rea postal y Courier eh envios pequeiios;
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Han habide avances en el pais en este-tema, como la.creacién en 2607 de la Brigada contra Delitos-

de Propiedad intelectual de la Policia de Investigaciones de Chile que ha resultado muy relevante

para brindar proteccion a los creadores e inngvadores, @fectados por fa falsificacion v pirateria, la
inciativa “Protege tu idea, protege tu creacidn”, lanzada el afio 2010, v el Observatorio del Comertio
llicito lanzado por la-Camara Nacional de Comercio, pero aln existen elementos por mejorar®™: Por
lo tanto, es necesario un cambio formativo que se aplique a la faisificacioi marcaria.

. Solucién

Tipificar-este dalito y establecer sus sancicnes; que incluyen 1a reclusion menor en grado medio a
maximo y penas de multas.

Alternativas

Mantener sistéma actual, sifi nadificacionas, con io cual Chile estaria incumpliends un cempromiso
internacional.

Beneficios
Iripedir el crecimiento del mercado ilegal, desincentivar la piraterfa.y comercializacién ilegz! én

materia de P.l., y fortalecer la capacidad sancionatoria ante infracciones relacionadas con las marcas.
Asimismo, fortalece la proteccidn ‘de marcas registradas, evitando falsificaciones; que producen

finalmente una canfusidn. en los consumidores afectando el valor de un producte como sy sello

distintivo. Al misrio tlempo permite tener un mayor reconocimiento internacional sobre la
protection de registros marcarids.incentivando el registro. en nuestro pals.

Costos

Norhay costos menetarios asociados a esta medida. Si bien, fa carga de trabajo paralos tribunales de
justicia podria aumentar; ésta seria insignificante v no requeriria dé coritratacién de personal
adicional, ya que se ‘estima Un bajo nimero de.casos de falsificacion al afio, si los hubigra.
Indemnizaciones preestablecidas en caso de infraccion marcaria

Problerma

No existe en materia de propiedad industrial una norma. que adeclie nuestra legislacién a los
compromisos adquiridos en esta materia en virtud d&l acuerdo de libre comercio con los Estados

Unidaos, que exige la procedencid de indemnizaciones preestablecidas respecto. de infracciones de

derecho de autor (cuya normativa ya las contempla)y marcarias..
Solucion

Indemnizar por dafios y gerjuicios seglin la-gravedad de la infraccién, con una suma compensatoria
no mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infraccién.

0 hitps:Hwww inspl.cl/docs/default-source/default-docunient-[brary/articles-9126 recurss 1.pdf?sfvren=8db71c68 §
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Alternativas

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

Beneficios

Se.da cumplimiento asi a uno de los compromisos sefialados en el TLC ton Estados Unidos, También
permite que se vele por el derecho que tienen los duefics sobra sus registros.

Costos

Sin costos.

Restauracién del derecho de pricridad en materia de patentes
Problema

Actualmente nuestra legislacidn presenta una diferencia sustantiva entre el-trato a un solicitante de
patenté en virtud del Convetilo de Paris v uno & virtud del Tratado de Cooperacidn en materia de
Patentes (PCT), pues éste Ultimo cuenta con un plazo de 12 meses para reivindicar su fecha de
prioridad, en el caso de na haberlo hecho al momento de 1a presentacién de la solicitud, mientras el
primere no tiene esa posibilidad, lo que implica una discriminacion entre ambos tipos de solicitantes.

Salucidn

La'GMPI ha establecids mecanismos para subsanar este problema mediante la creacién de una
plataforma denominada Servicio de Acceso Digital®, en la cual se puede ericontrar esta informacion..
Como antecedente, los solicitantes se vefan obligados a pedir auna oficina la extensidn de una copia
en pape! certificada de los documentos'y, seguidamente, presentaban dichas copias a otras oficinas.
En virtud del sistema DAS dé la OMPI, los solicitantes:pueden solicitar a la primera oficina. (conacida
come la Oficina depositante u Oficina. de primera presentacion) gue ponga a disposicion los

‘documentos de'prioridad en el sistema, y luego solicitar a las otras oficinas (¢enocidas comeo Oficinas

con derecho de acceso uOficinas de segunda presentacion) que recuperen esos documentos por
conducto del DAS: El intercambio de los. documentos entre las oficings se realiza por medios
electrénicos™. Esta:propuesta, propone establecer la base legal para el use de esta plataforma para
recanocimiento de certificacienes internacionales,

Alternativas

Mantenef sisterna actual, sin modificaciones.

i El Sefvicio de Acceso Digital {DAS) de la OMPles un sistema electrénico que permite el intercambio seguro de documentos
de prioridad y-otros documentos similares entre las oficlnas de-propiedad intefectual (P} participantes. Ef. sistema permite
alos solicitantesy alasioficinas cumplirel requisito previstoen el Convenig de Paris respectoa |a certificacion en iin entarne.

“electrdnico.

22 hetpy: /A wwiwe wipo.int/das/fes/.

23,



19.

iNFORME DE PRODUCTIVIDAR
PROYECTQ DE LEY CORTA INAPI

Beneficios

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

Costos

Sin costos:

Patente provisional
Problema

Actualmente, no se contempla la posibilidad de garantizar el dereckio-de un inventor que'-antes de
perfeccionar un Auevo aparato o procedimiento- desee obtener una patente provisiona) que le
permita “reservar” su derecho a soiicitar formalmente una patente por el término de un afo: El
restablecimiento de éste tipo de patentes ha side requerido furidamentalmente por universidades y
existe-en otros paises del mundo (como EE.UU., Portugal y posible incorperacion de Francia a través
de ley PACTE®). Uno de los mayores. problemas es que existen proyectos inmaduras donde fos
inventeres aUn no tienen toda la informacidn necesaria para hacer una solicitud formal de patente
pero tienen ia necesidad de preservar con urgencia su conténido.2¢

. Solucién

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

Alternativas
Mantener sistema-actual, sin modificaciones.
Beneficios

incentiva el trabajo v los estudios que realizan entidades tales como las universidades y centros de
investigacién al extender |a proteccidn de sus derechos de patentes atin arites de! perfeccignamiento
mismode la invencidn, ya que; nacesitan tener-un nivel de proteccidn por la:naturaléza misma-de la
innavacidn que realizan. Ademds, como :se puede ver en el caso de Estados Unides, una patente
proviscria puede aportar la-ventaja de poder afinar la invericidn, medianite par ejemplo ensayos ton
pretotipos, que permitan vislumbrar un adecuado juego de reivindicaciones finaly permite valorar la
posible rentabilidad comercial de la invencién, ¢ buscar alianzas en su explotacidn, preservando. la
novedad de la misma; requisito impirescindible para su congesion?

“* Ley francesa Plan d'action pour fa croissance et la transformation des enterprises. Mas informacion en
hitps:/ fwww. pacté-entreprises.gouy.fr/

 hitp://www.protectia.eu/patentes/solicitud dé-patente-provisional-en-estados-unidgs/,

25 fhidem..
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Costos

Esta medida rio contempla costos, con excepcitn del costo-propio de toda solicitud de patente..

Excepciones a los derechos de patente
Problema

Nuestra ley vigente ha sido el resultada de varias reformas mediante las cuales se han incorporado
nuevos. deréchos y mejores estdndares de proteccidn. Sin embargo, la practica y las experiencias
comparadas demuestran la necesidad de contar con limitaciones y-exceptiones a los derechos de
propiedad industriai gue permitan balancear los intereses de proteccién y fomento a la innovacion,
can otros igualmente relevantes para el desarrolle dél pals e intereses-de la sociedad, como; por
gjemplo, el acceso a medicamentos®.

Asi, nuestra ley-no cuenta con'normas relevantes que sf son adoptadas internacionalmente, como lo
son aquellas normas relativas a las ‘excepciones para fines de_investigacion o para usps no
comerciales. Actualmente se restringe la fibertad del médico para prescribir medicamentos de
manera individual, para que sean preparados en una farmacia coh independencia del derecho de
patente. De estd manera, los guimicos farmacéuticos no ‘cuentan-tampoco con la libertad para
elaborarmedicamentos individuales prescritos por un médico sin la amenzza de infringir una patente
qué ampare, por ejemplo, Ta dosificacidn especifica requerida por un paciente-en particular.

Luego, un“estudio publicade. por Conicyt hace referencia a lo anterior relacionando la propledad
intelectual con el dominio.publica y el equilibrio de interés: Este indica que “tode avance tecnolégico,
cientifico y cultural no.es un hécho aislada, sino que debe mirarse dentro delcontexto complejo propio
de todu credcidn inserta en uno o mds sectores def conocimiente de la hurmanidod. Ells se tradiice e
que toda obra intelectual creativa o-cientifica es generada, dprovechando los esfierzos colectivos

-desarroliados par muches creadares o investigadores anteriores. impedir o restringir ¢l acteso libre i

fluido a fos conocimientos preexistentes o través de un exceso dé propiedad intelectual, implica tener
Gue pagnr por-ello, o cual incrementard los costos de los futuros proyectos de |+ D.Por consiguiente,
el definir niveles de proteccién de ios derechos intelectudles i muy-elevodos o muy bajos; pone de igual
forma en riesgo el desorrollo de innovaciones en el futurt, Es por elfo que se hace indispensable fijar
un culdadoso equilibra de fa funcidn individual y social de la propiedad intelectugl’™.

Solucidn

Limitar fos derechos conferidos a través de limitdcicnes incorporadas en otras legislaciones del
mundo. Por ejfemplo, se contempla gue los dérechos de patentes.no se. extenderan a los actos.
realizados privadamente y sin motivos comerciales, a actos realizados por motivos experimeritales
relativos al objeto-de la invencidn patentada, a la preparacion de medicamentos bajo prescripeidn
médica para.casos individuales, entre otros.

25 |.a mencién del caso.de medicamentos hace referenciz a preparaciones farmacéuticas realizadas por farmacéuticos,
maés que de medicamentos de primera.linea.
P hteps://scielo.copicyt.cl/scieln phpPoriptese arttextBpid=50718-3437 2000000200006
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Alternativas
Mantener sistema actual, sin modificaciones.
Beneficios

Alireamiento cén estdndares internacionales sobre el registrc de patentss, Promueve la
investigacidn-e innovacién de nuevos bienes y:servicios, que na tengan come fin la comercializacién,
sino mas hien lgs mejoras tecnoldgicas y asi la tréacién -de nuévas ideas y ‘conocimientos que se
pueden aprovechar en el futuro par otras persenas. De gsta forma, pener excepciones ayuda-en
large plazo a-nuevas creaciones e innovacionies én materfas de interés'social.

Costos

Sin costos.

Accién de usurpacion de patente
Problema

Conforme a'la legislacién actual, si una patente de invencién es registrada por quien na tenia derecho
a hacerlo, su legltimo tituldr ho tiene otra opcién mas que solicitar la declaracién de nuiidad del
registro, De este modo, el legitimo titular de la invencidn que se vio privado de su registro, no tiene
la posibilidad de recuperar dicho activo, asistiéndole. unieamente. la alternativa de. requerir su
cancelacién, conforme a una causal de riutidad de patente establecida en la ley (“cuando guien haya
obtenido |z patente no es ef inventor ni su cesionaric”) gue nada-tiené que ver con los réquisitos.de
patentabilidad de la invencion,

- Solucién

Establecer la aecidn de usurpacion de patentesy entregar su resolucidn a los tribunales ordinarios de
Justicia. Luego, su legitimo titular tendsd -derecho a solicitar le transferencia de! registro 'y ia
corrgspondiente indemnizacidn de perjuicios. Adémds, tendrd un plazo de prescripcién de cinco
afios, contados desde la fecha del registro: '

Alternativas

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

de nulidad del regisiro a otras causales mds que la Gnicamente contemplada en esta.ley ("cuando
quien haya obtenido’ la patente-no es ef inventor ni su cesionario”), lo que produce el efecto de
pérdida de la invencién para todos.
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. Beneficios

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

-Costos

No hay costos monetarios asociados a esta medida. Si bien; la carga de trabajo para los tribunales
ordinarios de justicia podria aumentar®, ésta seria insignificante y no requerirfa de contratacién de
personal adicional, ya qué dichos juicios no ocurren frecuentemente. Caomo referencia, desde Iz
creacidn de INAPI sélo ha habido un juicio.

Ifmite 3 la proteccidn suplementaria
Probiema

Hay I patenté dura 20 afios desdie su solicitud. Acttialmente INAPI demora 3,6 afios promedio en
tramitar una solicitud, calculado en base-a los indices de enero a agosto de 2018. Normalmente se
estima que una patente debiera tener una duracién efectiva del orden de los 15 afios.

Algunas demoras en las que incurre INAP| pueden no ser justificadas a juicio del solicitante. En ese
cas0, el solicitante puede recufrir ante el Tribunal de Propiedad Industrial para que sé le otorgue a
su patente.uha duracion. mayor gue los 15 afics contades desde la fecha de la solicitud, si es que.se
prueba la justificacidn de la démora de INAP) en el procedimiento de concesién. Hasta ahora, este
dumento del plazo no tiene fimites; a diferencia-de lo que ocurre en EE.UU. {desde donde proviene
la norma).

Para dar cumplimiente a compromisos internacionales, [a ley N° 18.039 de Propiedad [ndustrial
establece la posibilidad de requerir un término: de proteccidn supiementaria de’ una patente de
invencidn, extendiendo asi su plazo de vigericia mas alld de los 20 afics contados desde su solicitud,
por las siguientes causales: (a) existencia de demoras administrativas injust_iﬁt_:adas: e;n. el
procedimiento de registro de la patente o en el procedimiento de registro sanitaric de un producto
farmacéuytice patentadoy (b) el procedimiento de registro de |z patente haya demorado riss de cinco
afios contados disde a fecha de presentacion de |a respectiva solicitud o més de tres afios.contados
desde el “requerimiento de examen” pericial.

Esta dltima férmula ha generado eonflictos de interpretacién, ya que nuestra normativa no

contempla una fase formal de “requerimients de examen”, pero st se trata de una: expresion

contenida en ¢l tratado de libre.comeitio celebrade entre nuestro pais v Estados Unidos. Ademds, [a

proteccién suplementaria de patentes o 8std sujeta a ningtin limite de tiempi en nuestra legislacion

actual, como si se hace en otros paises que-contemplan esta figura, incluso consagrada en el propio
derecho de propiedad industrial estadounidense, circunstancia que puede dar origen a la duracién
exeesiva de una patente. Por |o tanto, hay incentivos para demorar esta tramitacién.

BEn particular, los tribunales deberan realizar un proceso de bilisqueda de informacin y antecedentes con tal da aceptar
o rechazar.gl traspaso del registro.
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Asimismo, la Fiscalia Naciona! Econémica (FNE), confirma lo anterior erisu estudic "Estudio sobre.el
sistema dé proteccidn suplementaria de patentes en Chile y sus efectps en materia de libre
campetericia” donde indica que particularmente en materla de farmacos, pudo advertirse gué la
realizacidn. de un eXamen meramente formal al momento, da determinar el otorgamientd de
proteccion suplementaria sobre una patente ya concedida, sin-consideraciones de temporalidad,
procedimeritales: o referidas al fondo de cada’una de estas soficitudes, tiene'la potenéiaiidad de
generar extensiongs-indebidas en los perfodos efectives de proteccion, entarpeciendo o imipidiendo
la éntrada de competidores. Asi, lo anterior resulta contradictorio con la finalidad del sistema-de
patentes de invencidn; cuyo objétive (ltimo consiste en lograr un adecuado-equilibrio. eritre &linterés
piiblico {innovacién y divulgacidn del invento}y el privado (proteccién del invento y retribucién a-su
esfuerzo intelectual del inventor). Con tado, dado que este fendmeno impacta especialmente en
materia de medicamentos, una solucién basadz en una riorma interpretativa gue aborde tedos los
elementos antes sefialados, puede significar importantes beneficios para el sistema de salud en su
conjunto®. (Ver anexo 1 con-ejemplo).

Solucidn

Para résolver @l probiema que répresenta la inexistencia de un tope miximo aplicable a esta
proteccion v asi evitar prérrogas excesivas, se propone establecer un Iimite de cinco afics como
méximo' para & plazo de otorgamiento de -proteccidn suplementaria ¢ -adicional por causa de
demoras administrativas injustificadas, lo.que es resuelto por &l Tribunal de Propiedad Industrial. El
mismo estudio de |z Fiscalia Nacicnal Econdmita en su moinento recomendd.esta normativa:

“Habienda expueste ef problema que ha generado el otorgamiento de protectiones suplementarias
sobre tiertas patentes de invencicn, tramitadas y concedidas de acuerdo al sistema anterior a la ley
IN* 19.996, la solucisn podrig pasarpor una fey gue interprete el sentido y alcance de los articulos 53
bis 1y 53 bis 2 de la Ley N°.20.160; en orden g establecer que estaproteccion es solamente aplicable
pdra patentes sometidas al régimen legal en vigor después-de la entrada en vigencia de lo Ley N
19.996 de 2005, es decir, sujetas @ un perodo de proteccidn de 20 afios contado desdé la feche de
presentacion de la solficitud respectiva”®.

Alternativas

Seglin el mismo &studio nombradoe anteriormente realizadeo por la FNE, una alternativa podria ser
interpretar extensivamente el régimen de-nulidad de patentes de invencion, aplicandolo también al
sistema de proteccién suplementaria, 4 partir de. la causal del articulo 50 letra c); siempre gue la
accidn sea'intentada por quien tenga interés en‘efio y no se encuentre prescrita. Pero.esta opcidn no
parece viable, ya que [a accidn de nulidad hoy centemplada-en la ley se dirige a-invalidar una patente
que fue concedida en contravencion a las normas de patentabilidad aplicables y, por lo mismo, no
resulta extensible @ una patente gue, vélidamente concedida, fue objeto de una. extensidn —
ilegitimamente obtenida—en su-plazo de vigencia efectiva.

2 http://wwiw.frie.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/FNE-Proteccion-suplementaria.pdf
*® Ver pégina 30, secclén Recomendaciones.
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Beneficics

Desincentiva el mal uso.de patentes, y la extensidn de su proteccidn sif una debida justificacion, o
que impide el registro de otras nuevas patentes. Lo-anterior logra fortalecer la competencia en-esta
dreayasl incentivar la innovadicn e-inversion en diferentes secteres relevantes para iasociedad corio
es el caso de medicamentos. Por otro lado, con esta medida:se cumplirfa el acuerdo quesetiene con
EEUU sobre proteceidn suplementaria: Asl, estamedida logra evitar problemas de arbitrariedad en la
concesion de una proteccidn suplementaria injustificada.

Costos

No se ven posibles costos para INAP).

Restablecimiento de derechos
Problema

Nuestra-legislacién sélo contempla la posibilidad de restablecirmiento de derechos respecto de ias
solicitudes de patentes®, perc no respecto de las solicitudes de marcas. Internacionalmente, esta
figura sl opera en materia marcaria. De hecho, el Tratade de Singapur sobre Derecho de Marcas {STLT
porsu sigla en inglés), impone dicha obligacién a sus Estades miembros, tratado al cual se estd
proponiendo adherir por parte.de Chile:

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

Alternativas.

Mantener la actual situacién diferenciada entre patentes y marcas. Al igual que el tratado de
Singapur, poner excepciones como: “en circunstancias excepcionales, no habrd de ponerse @
disposicién ninguna medida de subsanacion (Regla 9.4)”. Esa situacién se da, por ejernplo, cuando ya
se ha concedido unamedida de subsanacién.

Beneficios

En el contexto del Tratado de Singapur, cuya adhesion estd siendo considerada en-un proyecto
aparte; es importante realizar este ajusie de modo de aplicar plenaimente éste tratado. Adamas,

1 Como se-puede ver en la Ley N° 20,565 qué miodifica fa Ley N*13.039: “Articulo'117.- Las solicitudes de paténtes da
invencion o de modelos de Utilidad deberan presentarse en Chile; en fase-nacional, conforme al Tratado de Cooperacian en
Materia de Patentes, anfes del vencimiento del plazo de treinta meses:contado desde ia fecha de priorigad. Sl la solicitud
internacional ne reivindica ninguna prioridad, se podra presentar ante-&l Instituto hasta antes del vencimiento del plaze de
treinta méses centado desde la fecha de-presentacion. internacional, Ericontrandose. vencido el plazo de treinta meses
establecitio enel inciso-anterior, ef solicitante podra pedir &l restablecimiento de derechos ante el Institute, La peticidn
deberarealizarse en conjunto.con ig presentacion de la sollcitud, acreditando &l pago de la tasa fespectiva; expresandds.las
razones de! Incumplimiento del.plazo, y:aportando las pruebas.correspondientes™,
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permite equiparar la situacién en esta materia entre patentes y marcas, actualmente desigual sin
Justificacion-técrilca. Esto es relevante para los registros marcarios ya que el incumplimiento puede
ocurrir; aungue se haya aplicado una deblida diligencia o no haya side intencional.

Costos

Sin costos:

Procedimiento de depdsito de dibujos y disefios industriales
Problema

El. registro ‘de dibujos v disefios Industriales se encuentra actualmente sometido al mismio
procedimiento de registro que las patentes de invencidn sierdo.que la OMPI hace hincapié en su
diferencia: “En principio; un derecho sobre un disefic industrial no protege-dos caracteristicas técnicas
ofuncionales de un producto gue, sin embargo; podrian Guedar protegidos poi ung potente”. Esta
engorrosa y compleja tramitacion redunda en una subutilizacién del sistema por parte de los
disefiadores nacionales que, dada la -haturaleza- dindmica de -sus. creaciones, reguieren
procedimientos mas dgiles vy expeditos.. Como se puede ver-en el sigulente grafico, el nimero de
solicitudes de dibujos y-disefios industriates han bajade desde 2014, manteniéndose constante hasta
2017.

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

Con el objeto-de simpiificar |la tramitacion de-esta categeria de-dereches, se propone incorporar la
posibilidad de que-el solicitante pueda sencillamente depositar una solicitud de Un dibujo o disefio
industrial, sujetdndose sdio a examen formal y postergando la realizacién del examen pericial hasta
que €l mismo o.un tercero.asi lo solicite: Paises como Corea del Sury Espafia preséntan sistemas
similares. i bien es ciefto que este mecanismao no le otorgarfa al solicitante un derecho de propiedad
industrial plenamente: oponible, el depdsito:da fe de una fecha de presentacion y de la descripcion
del dibujo o disefioindustrial que se desea proteger, I que constars en un certificado emitido por a
autoridad competente {INAPI). El examen pericfal puede ser solicitado ‘en cualguier momento
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durante la vigencia del certificado de depdsito, tanto por el solicitante o por un tercers, a costa de
quien lo pida, caso €n el cual proseguird la tramitacién general para el registro del dibujo o disefio

industrial, a partir de la publicacion de la solicitud.

Alternativas

Mantener el procedimiento-actual-de registro, eguivalente al de invenciones.
Beneficios

En primer lugar, se estima que esta medida puede generar un mayor ingreso fiscal del orden de los
$5,8 millones de pesos anuales. Asimismo, conlleva una considerable mejora para el usuaric en la
tramitacién, gozando de plazos rnds abreviados y de |3 posibilidad de depositar un dibujo o disefio
industrial-con lin mero examen formal, postergando el examen pericial, lo'que finalmente se traduce
en unincentivo en lainnovacidn por el:ahorro en costos de la tramitacidn. Asimisma, pueds fomeritar
las: sclicitudes de. dibujos v disefios industrisles de residentes que actualmente es muy-baja en
comparacidn -al registro de no. residentes, cotho se puede ver en el siguiente gréfico. Luego, al
simplificar el proteso de tramitacion y asi-aumentar el nimero de registmé, inas.creaciones pueden
ser protegidas v asi llegar a serun activo esencial para muchas empresas y Pymes {por ejemplo, |a
proteccidn de los disefios industiiales contribuye a la protéccion de marca de una empresa, la
proteccidn proporcionz derechos que puedan ser vendidos © autorizados a otra empresa, gue a su
vez ser una fuente de ingresos para el propietario de los derechos)2,

Gréfico 5:.Solicitudes de dibujes/disefios industriales.por tipo de solicitante y pais de origen
{Acumulado.1990-2016)%

Distribucion por tipo solicitante Solicitudes por-pais de origen
Austrglia ® 86
China = 55
Canadd = 101
_Argentin"a- w121
Fiplandia = 132
Belmo Unide = 212
ftalia 'mmmm 282
Suiza 315
Répdbiita de Corea, e 338
-Alemanta reesw 338
Svecle mmm 340
Espafia emmm 343
Frangls. mmm= 268
Brasi] s 383
® Residentes = No residentes Palses Bajos  Tomwemmmwe 766

lapbn  mewEE—SER 839
Chile. mmsessrrrr s, 2,023
Estadoi:Unidos 2545

Fuente: INAPI

Costos

Sin costos.

32 https:/fwww.ruizsalazar.ci/blog/come:patentar-disenos-y-dibulos:industrialas/.
33 hitps://www inapl.ci/estadisticag/disenos/experto.

31



25

26.

INFORME DE PRODUCTIVIDAD
PROYECTO DE LEY CORTA INAPE

Extensién del plazo-de duracién de los dibujos y‘diseﬁ'os-industria les

Problema

Actualmente los dibujos v disefios industriales-estan sujetos a un plazo de duracién de 10 afigs, no:
renovables, a diferencia-de lo gue ccurre en otras legislaciones, como la europes, la-estadounidense
{14 afios.para las patentes de disefios) y algunos pafses latinoamericanos’(p.ej. Argentina, Brasil y
México) e incluso-al Arreglo de La Haya relativo al Registro. Internacional de Dibujos y Disefios
Industriales, gue cusnta ton 66 miembros y del cusl Chile espera formar parte, donde €l -plazo.de.
vigencia puede alcanzar hasta los 25.af0s.

Solucign

Extender:el plazo de.duracién de los dibujosy disefios industriaies a 15 afios.
Alternativas

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

Junto con equiparar la duracién de estos derechos a los estandares internacionales a'los que Chile
aspira, permite‘alos usuarios gozar de una proteccidn mas profongada sobre sus derechos, pudiendo
obtener beneficios futurds. por mas. tiempoé como retribucién a la inversion gue se hizo en crear
dibujos o disefios industrialas dnicos y originales.

Adicienalmente, en caso de hacerse efectiva la renovacién, se incremeritaria el ingreso fiscal por uri
nueve quinguenio de vigencia del deracho.

Costos

Sin costos.

Secreto Comercial
Probléma

La materia objeto de lossecretos comerciales se define, por lo general, enitérminos amplios e incluye
métodos de venta y de distribucidn, perflles del consumidor tipo, estrategias de pubficidad, listas.de
proveedoresy clientes, y procésos de fabricacién. Si bien la decisién final acerca de qué infermacién
constituye un secreto cormercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre fas
practicas claramente desleales en relacidn con la informacién secreta se incluye @l espionaje
comercial o industrial, el tncumplimiento de contrato y el abuso de confianza. Todas las empresas
tienen secretos empresariales. Algunas son sumarnente conscientes de la importancia gue revisien
estrategias esirictas para:garantizar fa proteccién de sus secretos contra toda revelacién que Jes
pueda ser perjudicial. Pero muchas empresas sélo se-dan cuenta de que los secretos empresariales
existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes, fesultados de frivestigacion o
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planes de comercializacién o cuando intenta guedarse con empleados. que tienen valiosos
conocimientos. Nuestra legislacién vigente contempla Un concepto de secreto -empresarial
restringido, que mno se ajusta & estdndares internacionales de proteccidn como son las. normas
generales que flguran en los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos. de Propiedad
Intelactual relacionados con el Comercio de la OMCH, Asimismo, es un tema relevante para las
Pymis, ya que la proteccion de los'secretos puede resultar especiaimente sugestiva para las PYME.
Las PYME utilizan de manera generalizada los secretos empresariales, De hecho, numerosas PYME se
basan casi exclusivamente: en los secretos empresariales para proteger su propiedad intefectual
{aunque en numeroses casos no sean consgientes de que los secretos comerciales estdn legalmente:
protegidos contra su divulgacién ilegitima).

Solucion

El N" 38:del articula priniero del proyecto, propone establecer una definiciéh mas acorde al articule
39° def Acuerdo de las ADPIC que fija el estadndar en esta materia.

Alternativas

Mantener sistema actual, sin' modificaciones.

. Beneficios

La nueva definicién de secreto.comercial permite alinear la legislacidn chilena con los estdndares
internacionales como es ef acuerdo de los ADPIC. Estoes especialmente relevante para fomientar €l
régistro de diferentes ideas, procesos, activos que son esencicles para el funcionamiento .de un
negecic ¢ empresa, que forman el core o la ventaja competitiva de la misma. Par ejemplo,se incluyen
como secreto empresarial proceses, téchicas v conocimientes:de-fabricacién; Recopilaciones de
datps, porejemplo, listas de clientes; Dibujosy modelos, proyectos, mapas; Algoritmos, procesosque
se aplican en programas infarmaticos y los propios programas informaticos; Estrategias comerciales,
planes de actividades, planes de exportacién, planes de comercializacion; Informacién sobre
actividades de investigacién y desarrollo (1+D}, entre otros. Junte con |o anterior, cabe destacar Ja
importancia gue tigng o anterior para'fas Pymes gue podrdn contar ¢ofi tna norsdiativa clara y
alineads a'log'astandares internacionales, brotegiendo su negocio para un mayor crecimiento futuro:

Costos

Sin costos:

Ampliacién de las facultades de recaudacidn de fondos pof convenios. nacionales.e internacionales
Problema
La fatra f) del articulo 3° de la ley de INAPI establece que esta Institucion estd facultada para

“Recaudor Ios recirsos qué lo fey le asigna o nombre propio o de terceros. Fstos incluyen aquellos
establecidos en tratades interndcioriales vigentes.” Sin ‘E'mbarg'o, dada |z vinculacidn de INAPI con

3 Organizacién Mundial del-Comercio;
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otras entidades nacionales e internacionales, éste puede en dertos momentos recibir recursos
provenientes de estas otras entidades, sin que necesariamente se trate de organizaciones
Internacionales de Iz cuales Chile forma parte en virtud- de tratados internacionales, por la via de la
cooperacién y asistencia técnica.

Solucidn

Ampliar la facultad de recaudacion de INAP! respecto de recursos provenientes de convehios de
cooperacion nacional o internacional, como [o propone el N° 1 del artfeulo segundo del proyecto. En,
todo caso, estos recursos se manejaran dentre del preésupuesto ordinario de INAPL, gue forma parte
del presupuesto de la Nacién,

Alternativas

Mantener sistema-actual, sin modificacienes:

Beneficios

Dade el aumento en la carga de trabajo de INAP) que-conlfeva la implementacién de-este proyecto
de: ley, la recaudacién de mayores recursos, asignados -también a convenios de coopefacidn
celebrados con entidddes nacionales- o internacionales; le permitird a INAP! peder procesar dicho
aumento de trabaje con el personal y-equipo adecuado.

Costos

Sin cestos.

Otorgar a INAP! |2 calidad de parte en materia judicial
Problema

Actuzlmenite (y a diferencia de |6 que ocurre respecto de otros servicios piiblicos que se relacionan
con. tribunales especializad:,cs en materias contencivso-administrativas, como la institucienatidad
ambiental.c los tribunales tributarjosy aduaneros). INAPI no estd facultada para comparecer ante los
triburiates crdinarios dejusticia para sostener sus resoluciones ni para controvertir las decisiones de
segunda instancia, dictadas. por el Tribunal de Propiedad Industrial.

Solucién

Conferir-a INAPI la-calidad de parte en materia Judicial, a fin de permitirle comparecer ante los
tribunales ordinarios para defender adecuadamente susrésoluciones y controvertir fas revocaciones
del tribunal especizlizado, como ocurre respecto de otros :organismos ptblicos en materias
contencioso-administrativas.

Alternativas

Mantener sistema actual, sin madificaciones.
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Beneficios

Otorga a INAP! ia facultad de poder.contradecir un recursode apelacion interpuesto por un soficitante
de algln derecho de propiedad industrial, de manera de defender la decisidn del Instituto. Esto
permite reforzar la firmeza y éjecutoriedad de las resoluciones, atn ante procesos de apelacidn, junto
con impedir la tramitacién de recursos infurdados.

. Costos

Sin costos.

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

Problema

Actualmente; los tipes penales establecidos en la iey de propledad industrial son de accidn penal
publica previg instancia particular, a diferencia de los delitos coriternplados en materia de derecho
de autor, que son de accién pdblica, Este hecho, en el caso de los delitos de propiedad industrial,
dificulta suobservanciay.complicainnecesariamentela labor de los organismos persecutores, ya que,
en &lgunos casos, no basta una simple denuncia, sino que se exige la presentacién-de una querelia.
El articulo 537 del Cddigo Procesal Penal dispone quela accidn penal publica pars la persecucion de
todo delito que no esté sometido aregla especial debe ser gjercida de oficio por el ministerio publico,
lo que no ocurre en.el casc de'los defitos de laley N° 15.039, porque el articulo 54° del mismo cédige.
establece que los delites que son de accidn publica previa instancia particular, entre otros,
correspenden ‘a ‘aquellos previstos en la ley N* 19.039, que establete normas aplicables a los
privilegios indUstriales y proteccidn de los derechos de prapiedad industrial (literal e, articulo 54°),

Solucién

El artfeculo tercero del proyecta, proporie la-derogacién del literal e) del articulo 54° del Codigo
Pracesal Penal, a fin de que [os tipos penales incluidos en la‘iey N° 10:039 sean de accién pliblica.-

Alternativas

Mantener sisteéma actual, sin modificaciones.

Beneficios

Perniite fiscalizar e manera mas eficiente los tipos penales e relacién a la propiedad industrial,
eliminando la exigencia de realizar una querella. Con esta modificacidn, el Ministeria Pdblico; de
oficio; podrd perseguir todo delito en relacidn a los privilegios industriales y la proteccion de los
derechos de propiedad industrial.

Costos

Sin costos.
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Anexo 1: Ejemplo proteccin suplementaria-patentes en Medicamentos

El ejemple transcrito supone que una solicitud de patente fue solicitada con anterioridad a 1a entrada
en'vigencia de Iz ley N°19:996, razdn porla cual goza de 15 afios de proteccion efectiva, contados
desde.la fecha de concesion de la misma®’. Entences, astmiendo gue una vez otorgado el registro de
su patente (cuya tramitacion demord rds de:5 afios), dentro de los 6 primercs meses saliclid
proteccién suplementaria, frente a fo cual el TOPI -poster’iorm_ente-‘concedic': @ste término adicional
de proteccion por un plazo Hipotético de 3 afios. Como consecuericia de elle, el titular de la patente
de invencion gozara de 18 afios de proteccion efectiva, sobrepasando el iimite temporal permitide
por la normativa bajo fa cuzl dicha solicitud se tramitd, preducto de la aplicacién de una ricrma
posterior, como lo es la ley N°20.160%,
ENTRALIA BN
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Proteccion efectiva: 18 afios {zde 15 efectivos?)

Trueare: Efdbovacion propia.

Dicho l&-anterior, 13 Fiscalia logrd relacionar la patente en cuéstidn con un producta en particularen
34 casos, todos referentes a medicamentos. En la especie, para comprobar si. la identificacién se
habia realizado: correctamente, se observd si el principio activo en cuestién tenia o no alternativas en
otros laboratorios. Asimismg, solo se incluyeron dentro del estudio solicitudes de proteccion
suplementarfa que hubiesen.sido concedidas o que, ai momento del andlisis, estuviesen.en tramite.

Tomando esto en cuenta, la. muestra inicial se redujo a 12 medicamentos, tomercializados por.9
laboratorios. Si blen la muestra es. pequefia en relacién al nimera de solicitudes de proteccién
supiementaria existentes; involucra un mercado importante-en cuanto a Montos anuales, cercano a
195$11.000 niillones de pesos, seglin calculos realizados por esta Fiscalia. Ademds, la cifra presentada
constituye una cota inferior del potencial efecto anticompetitive. que podrian tener las proteccicnes
suplementarias otorgadas @ patentes'con 15 afios de. proteccidh efectiva garantizada, ya que existen
rmuchos casos donde no fue posible identificar el producto detras de una patente en particular.
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Tabla N°1
Muestra de Medi Analizados, segiin Principio Activo,
Tiempo de Tramitacién de las Patentes y E ion Sup ia

- - - .

Pharma Tarceva Erotiniy 10-11-2000 20122012 20122027 1 1 24 13-02-2029 16 1 24 28 & 3
Astrazenech Iressa Gefitinib  1902-2003 11042014 4208 1 21 26 pe02203 17 9 2 28 11 18
& Xareltn Rivaroxabas  26-11-2004 11042014 11042029 1 8 o 11-12-2030 16 8 o 2 0 15
Nexavar Sorafeni 13-01-2000 19082013 19042028 4 9 @ 012088 19 9 @ 33 0 14

Baehringer Spirha esiising Solicitud de proteccidn supiementaria pendiente
Bristol-Myers inempra tabepilona  04-07-2001  20-07-2010 20072025 2 9 1 01-05-2028 ; L} 1 26 9 r
Merck Remicade Inflimab  1608-2002 07022011 07022026 1 7 &5  11-11-2027 ; 9 4 15 6 26
Travatan Travoprost 17121999 26022013 26022028 2 19 12 08-10-2031 : 7 12 mn A

Asargal 1w
Novartis. 3 6 1 12-10-2015 ¢ 11 3 16 5 5
Seadastatin  Octeotids  31-07-2001 11092013 11002028 3 2 0 11132031 : - S R R | 1
Plizer Zyvax Unerolid 31082000 27052011 30062085 3 B 2 04032009 7 9 5 18 6 1
ol

Sanofi Larenjnpidra Gagma/ 04082003 0608-2009 18062018 1 1 14 01082019 9 11 2% 15 11 28

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion proporcienada par ol INAPL
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