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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,
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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.
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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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