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Resumen

Este articulo analiza la experiencia de implementacion de las norniepmledad Intelectual (PI)
acordadas en el Tratado Comercial bilateral de Chile con los EEaU&Iuz del contexto en el que
ocurrié el proceso de negociacion del Tratado y comparativamesgeecto del contenido de otros
Tratados de Libre Comercio (TLC) con PI suscritos por EE dildante el periodo Presidencial de G.
W. Bush.

El proceso de implementacion de las normas de Pl acordadas en ehmbileteral OMC-
ADPIC cobré significancia especial en la experiencia Chilena, tantbmoceso de negociacion del
capitulo de PI del TLC Chile-EE.UU., como en su proceso asepor implementacion. Con la
implementaciéon de OMC-ADPIC, Chile gané un acervo e inteofitiqn y publico en torno a la
proteccién a la Pl, que afecto el qué acordaria con EE.UU. y complementaria. Pese a que el
proceso de implementaciéon del capitulo de Pl del TLC con EEJbUe se encuentra en proceso, se
distinguen algunas de sus etapas. La primera corresponde a la fag#einentacion sencilla, de la
gue fue objeto algunas normas relativas a Derecho (D°) de YAlltts conexos. Esta consistio en las
reformas legales derivadas del capitulo cuya aplicacién entraban erjwigmncon el Tratado (1°
Enero 2004) y cuyas normas eran de interpretacion e implemergauoide y por mismo, dieron pie
a una reducida discusién parlamentaria.

La segunda categoria, corresponde al paquete de normas de implementacdectd a las
industrias farmacéutica y agroquimica. Dichas normas correspandguoellas con una dimension
estratégica significativa para ambas partes, EE.UU. y Chile. Encasos, el espacio de nitidez y
definicion del alcance de la proteccion derivada del texto del Bra@adido mas difuso y con ello ha
sido susceptible de diferencias de interpretacion entre las patesekplica parcialmente el nivel de
complejidad del proceso de negociacion Chile-EE.UU., implementgpay parte de Chile y
definicion de estdndares negociables por parte de los EE.UUosteripres negociaciones con
terceros paises. Por ello, tanto la duracién como complejelgoraceso de implementacion fueron
en extremo complejas y se afectd notoriamente la calidad de la reldaiérabpost implementacion.

La tercera fase corresponde a la implementaciéon de normas reldiiaasas y patentes, las
gue tuvieron un trdmite parlamentario relativamente rapido.

Finalmente se pueden distinguir fases de implementacion insascladicionales. Una,
relativa al proceso de adhesidon de diversos Tratados internaciogatsconllevan discusion
parlamentaria doble: para la adhesion y para la implementacion detldmtie derivan de esos
tratados. La otra, corresponde al proceso de implementacion detesas relativas a derecho de
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autor y derechos conexos en el ambito digital. Esta, corresgond area del quehacer econémico de
alto impacto publico, social y corporativo. Por ello, la digu parlamentaria ha sido extensa e

intensa y por el momento, inconclusa.
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l. Introduccioén

A inicios de la década de los 2000s, la administracion del gobdsl Presidente G. W. Bush de los
EE.UU., re-lanzd la estrategia de apertura comercial hacia paises coom& emergentes (y
algunos desarrollados) por medio de negociaciones bilateraess duabia iniciado a principios de los
1990s, y que no prosperaron durante la Administracion msidente Clinton, cuando no se obtuvo
autorizacion del Congreso de los EE.UU. para llevar adelante diefasiacione's Con una década
de desfase, el proceso de apertura comercial de inicios de lospt88per6. Los resultados de las
negociaciones bilaterales han consistido, por una parte, en lalidaci®n del régimen de
preferencias arancelarias de EE.UU. hacia dichos paises (sistema denpreferencias). Ello ha
significado pasar desde un régimen de apertura comercial de Eielddracter unilateral, transitorio
y sujeto a revisibn permanentemente, a una apertura comercial de caldteted lpermanente. Por
otra, el acuerdo comercial negociado por los EE.UU. con dichesspdél como ocurriera en los
1990s con el ALCAN (Acuerdo de Libre Comercio de America deteNo NAFTA por su sigla en
inglés) primero y con la negociacién de la OMC después, ademasedaragomercial para el
comercio de bienes, el acuerdo incluy6 diversas disciplinas redaleisiton el comercio internacional
de bienes y servicios. En muchos casos, la inclusion de estagamatignificé definir nuevos
estandares a los existentes a nivel multilateral, conforme al acderditarrakech de 1994, que
establecié a la Organizacién Mundial del Comercio (en adelante OW@).de estas disciplinas
corresponde a la proteccion a la Propiedad Intelectual (PI) y euhaspaises con los que negocid
EE.UU. un acuerdo comercial corresponde a Chile.

Para Chile, como para muchos paises en vias de desarrollo, acthddares de mayor
proteccién en materia de PI significaba entrar en un terreno corgglejoo general de escaso o nulo
interés nacional. Si bien es cierto, incorporar la discigla®l a acuerdos de naturaleza comercial no
correspondia a una practica nueva para Chile u otro de los sotiesciales de estos nuevos
Tratados con EE.UU., pues menos de una década antes ya habian daegdagcion del acuerdo
ADPIC (Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De &tagilntelectual Relacionados Con
El Comercio, Anexo C del Acuerdo de Marrakech) como parte intdgtadcuerdo comercial de la
OMC. En el caso de Chile, ademas, durante los 1990s ya habidostlisatados comerciales que
incluian normas de Pl (casos de los Tratados con México y CaNidahien, redefinir estandares de
proteccién a la Pl implicaba involucrarse en definiciones sobre iasatam las cuales Chile, como

! Dicha legislacién se conocié confeast track'.
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muchos paises en vias de desarrollo, no tenian mayor experignaierés, ya sea de orden
econdmico, politico o legislativo.

La falta de experiencia de paises en desarrollo en hacer definicionestadelares de
proteccién relativos a PI, particularmente respecto de aquellaseqruadacionan al desarrollo de
nuevas tecnologias, deriva del hecho de que éstas Ultimas se heollddsan otras latitudes (paises
desarrollados) y ha sido en estas localidades donde se ha bpsstadoion en primera instancia. Por
lo tanto, ha sido alli donde se han dado las discusiones esfgatgimen de proteccion que les
aplica y no asi en los territorios de los paises en viassderaléo.

La falta de interés econdmica, por otra parte, deriva del hecho Gatasde de paises en
desarrollo, corresponden a importadores-adoptadores de teesolfmyneas. Por lo tanto, redefinir
la proteccion a la PI, implicaria aumentar el costo de acceso paenksmidores nacionales de los
bienes protegidos por PI, sin obtener beneficios claros paiia alterés econdémico nacional que
pudiese contrapesar el costo de acceso a los bienes protegidos.

La falta de interés politico y legislativo derivaba del hechoajlee fecha de inicio de las
negociaciones bilaterales con EE.UU., muchos de los paises erlitgsaren particular Chile, se
encontraban en un complejo proceso de implementacion de los sdetates que derivaban de la
adopcion del ADPI& Sin embargo, muchos de éstos no habfan concluido el prazesadificacion
legal necesario en dicha fecha.

No obstante todo lo anterior, Chile y una serie de paisegsardllo, entraron a negociar
estandares de proteccién a la Pl con EE.UU. en el marco de un Tdatajwertura Comercial y
concluyeron capitulos de Pl con estandares mas elevados que e fijmébmultilateral (OMC).

Este articulo analiza la experiencia de implementag@tas normas de Pl acordadas en el
Tratado Comercial bilateral con los EE.UU. de Chilks, |z del contexto en el que ocurrié el proceso
de negociacién del mismo capitulo del Tratado y coatipamente respecto del contenido de otros
Tratados de Libre Comercio (TLC) con capitulos des&dcritos por EE.UU. durante el periodo
Presidencial de G. W. Bush. Si bien es cierto esaeteestudiar los procesos de negociacion de dichos
estandares, en la practica sélo son publicoseiktes de los Tratados y los posteriores procesos de
implementacion de esas normas, por cuanto las neguoea suelen ocurrir a puerta cerrada.

Chile fue uno de los primeros paises en negociar, acordastgripomente implementar un
TLC con los EE.UU. durante dicha administracién PresidenciBEdgU. A principios de los 2000s,
cuando Chile accedi6é negociar un Tratado Comercial incluyendo ndeni@gscon los EE.UU., como
tantos otros paises en desarrollo, se encontraba en procespledméantacion de las normas de
protecciébn a la Pl acordadas en el marco multilateral OMC, ADEKe hecho, cobra una
significancia especial en la experiencia Chilena, tanto en el procesgdeacion del propio capitulo
de Pl del TLC Chile-EE.UU., como en el proceso posterioing@ementaciéon de las normas
acordadas en dicho capitulo.

El proceso de implementacién Chileno del capitulo IdgePTLC con EE.UU. corresponde a
uno que se encuentra actualmente en proceso, pertieqe fases distinguibles entre si. La primera
etapa corresponde a la fase de implementacion semigllla que fue objeto algunas normas relativas a
Derecho (D°) de Autor y D°s conexos. Esta cons@tidas reformas legales derivadas del capitulo de Pl
cuya aplicacion entraban en vigor junto con el Tatgld Enero 2004), y respecto de las cuales se
considerd necesario hacer las respectivas modiicesilegales. Dichas normas eran de interpretacion e
implementacién simple y por mismo, tuvieron un redo@spacio de discusion parlamentaria.

La segunda categoria, corresponde al paquete de normas de implémeqniacafecta a las
industrias farmacéutica y agroquimica. Dichas normas correspandgoellas con una dimension
estratégica significativa para ambas partes, tanto para los EE.bd. gara Chile. Por lo mismo,
tanto la duracion como complejidad del proceso de implementac&iddian extremo complejo y ha

2 El primero de Enero del 2000 correspondia adadéimite para que el ADPICs entraran en vigoa pag paises en desarrollo.
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afectado notoriamente la calidad de la relaciéon bilateral. En estos ehsspacio de nitidez y
definicién del alcance de la proteccidn derivada del texto del Dratadido mas difuso y con ello ha
sido susceptible de diferencias de interpretacion entre ChileWLEESsto, sumado al especial valor
gue cada una de las partes le da a dichas materias, explica parcialnm@rgbds complejidad del
proceso de implementacién llevado a cabo por parte de Chile, asitaothin de la forma de
negociacion, implementacion y definicion de estandares negociablgsafie de los EE.UU. en
posteriores negociaciones con terceros paises.

La tercera fase corresponde a la implementaciéon de normas reldiiaasas y patentes, las
gue tuvieron un trdmite parlamentario relativamente rapido.

Finalmente se pueden distinguir fases de implementaciidionales. Una, relativa al proceso
de adhesion de diversos Tratados internacionalesc&stiava discusion publica de doble partida: una
parlamentaria para la adhesion del respectivo Tratautta, parlamentaria o intra-gubernamental, para
la implementacion legal de las obligaciones que deiiaesos tratados. La otra, corresponde al proceso
de implementacién de las materias relativas a derechatdey derechos conexos en el ambito digital.
Esta, corresponde a un area del quehacer economicmial de alto impacto publico, social y
corporativo. Por ello, la discusién parlamentariaitia extensa e intensa y por el momento, incorttlusa

® Sj bien es cierto, el debate sustantivo ha estamifinado a las paredes del Congreso Nacional,caspenediaticos de la

discusion han nutrido las paginas de los medigeelesa escrito desde Agosto del 2008.
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Il. Negociacion e implementacion del capitulo 17
del TLC Chile-EE.UU.: Contexto del proceso

El texto de los capitulos de Pl de los TLCs suscritosgiUU. y en particular el capitulo 17 del
TLC Chile-EE.UU., estd muy relacionado con el ADPIC. En efestisti6 la intencién de constituir
estos textos en un nuevo referente o baremo internacional redikd?or lo mismo, el texto de los
capitulos de PI de los diferentes TLCs estan construidodiagerestandar internacional existente
(ADPICs). Esta estrategia fue audaz, pues el ADPIC sélo haliaasbrdados internacionalmente a
mediados de la década de los 1990s y aln se encontraba en plenaifigserdentacion a nivel
internacional por parte de los paises en desarrollo y los mdetentados. Sin embargo, la cercania
temporal de los procesos de implementacion del ADPIC con eégleciacion del capitulo 17 del
TLC Chile-EE.UU., implicé en el caso de Chile, el desarrdiouna relacién significativa entre
ambos procesos. Esta relacion fue exclusiva de la parte Chiless,épta parte debia realizar
esfuerzos de implementacién posteriores a la negociaciéon del HECQU. en cambio, acordaba
internacionalmente sus estandares legales domésticos con el capitigd TLC. Los motivos y
fundamentos de la relacion producida entre los procesos demmpacion ADPIC, con el de
negociacion e implementacion del capitulo 17 del TLC, se expotmmtiauacion.

A. Implementacion del ADPIC

El ADPIC, corresponde a un Tratado que debid transitar carton®sos para ver la luz del dia
durante la negociacién multilateral y por ello previé dificultao@s los paises en vias de desarrollo
para implementar las normas que establecia, en particular, aquedldsmseh la proteccion de
patentes a inventos del sector farmacéuticos. Por ello, considgréao mayor para la entrada en
vigor del Tratado para los paises en desarkdd@ vis paises desarrollados. En los hechos, el plazo
extendido considerado originalmente por el Acuerdo no resufiGiente para la gran mayoria de los
paises en vias de desarrollo.

1. Situacion de Chile respecto de otros paises env  ias de desarrollo

Chile, como pais en desarrollo, no estuvo ajeno a esta realidaduando tuvo caracteristicas
particulares que le permitieron estar en una posicion relativammsterivilegiada que otros paises
en desarrollo.

11
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a) Ventaja relativa

Chile correspondia a uno de los paises en vias de desareltm glebia recurrir al régimen
mas excepcional de implementacion de normas relativas a la protdecigetentes para el sector
farmacéutico, que debian aplicar aquellos paises que no dispenfaoteccion de patentes para
productos farmacéuticos, cuando ADPIC y la OMC entraron em.\igoefecto, a principios de los
1990s, Chile habia modificado su Ley de Propiedad Industialla entrada en vigor de la Ley
19.039, donde se reconocia la patentabilidad de productos farivasélas que habian estado
vetadas previamente. En caso contrario, Chile habria estado dsoraktsistema extraordinario
contemplado en el ADPIC, generalmente referido como ‘buzén’ dboxd que fue severamente
observado por los paises desarrollados, y en particular potJEBuego de acordado el ADPIC (para
una revisién de esos procesos ver (Pugatch 2004) y (Sel))2008demas de evitarse ese costo,
discutir legislacion de patentes farmacéuticas antes de la entradgoemnleli ADPIC le significé a
Chile una probable ventaja en su posicion relativa, respectivadepaises en vias de desarrollo, para
enfrentar el arduo proceso de implementacion del ADPIC en slalégn nacional. Por una parte,
otorgar proteccion de patentes de producto a invenciones de Hrimdarmacéutica en 1991 le
significé a Chile, adelantar la discusién relativa a este tipaateqeion, por una década, respecto de
otros paises que aln no disponian de este estandar de préte@idnello, Chile habria logrado
tener a su haber un proceso de aprendizaje legal sobre formatey Hrta proteccion a la propiedad
industrial, que otros paises en desarrollo no dispusierando se acordaron los Tratados
constitutivos de la OMC en 1994. Asimismo, este hech@tgfigio tener que enfrentar un proceso de
implementacion del ADPIC relativamente mas liviano y menos @mph algunas dimensiones, que
el que debieron enfrentar los paises que no reconocian protdecjgatentes de productos para la
industria farmacéutica.

b) Retraso efectivo

La posicion relativamente privilegiada de tener en aplicacion proteas patentes de
productos farmacéuticos, no implicd evitar el atraso en la ingplEmion de los compromisos
relativos derivados de la adopcién del ADPIC. En este sefihite estuvo a la par con muchos otros
paises en vias de desarrollo.

El Acuerdo ADPIC entraba en vigor el 1° de Enerb2@®0 para paises en vias en desarrollo
fuera del régimen del ‘buzén’. Sin embargo, tal caeaanuestra en el cuadro 1, los proyectos de Ley
qgue implementaban las obligaciones de dicho Tratadmn enviados al Congreso sélo durante la
segunda mitad de 1999. Por una parte, dicha femhespondia a pocos meses previos al vencimiento
del plazo de implementacion contemplado por el Trafsda dichas obligaciones. Por otra parte, esa
fecha correspondia a pocos meses previos al térmire Afdntinistracion del Gobierno del Presidente
Frei -Marzo 2000-. Por ello, la posibilidad de podamplir con el plazo original establecido en el
ADPIC al momento de enviar los proyectos para diéouen el Congreso, era remota.

4 El sistema ‘buzén’ consistian en poner a dispiiside titulares de patentes de productos farmaoéutin sistema de depésito de

las solicitudes de proteccion de esas patentetarga se implementaban los cambios legales paradtiddsna proteccion en

dichos paises. Este sistema iba aparejado deretjositos y obligaciones.

La discusion parlamentaria de la Ley 19.039,dxensa. Con posterioridad a su conclusién, sept@®n 2 proyectos de Ley
adicionales relativos a la proteccion de patentgse€l991 y 1994 que no terminaron en Ley, perdasi cuenta de una
efervescencia social en torno al tema no evidea@adesos términos con anterioridad.

12
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CUADRO 1
CRONOLOGIA IMPLEMENTACION ADPIC Y DEL CAPITULO 17D EL TLC CHILE-EE.UU.
Implementacion L L B Tratados Relacionados
ADPIC Aprobacion e Implementacion por Fases TLC ChiletEE. TLC 2
Leyes Leyes, Decretos y Proyectos de Implementacionadicst Internacionales
TLC TOIEF TODA
PCT

N° Norma 19.912 19.996 DS 312 19.914 19.996 20.160 20.254 DS 139 DS 270
Reglamento DS 153 DFL 2

N° Boletin ~ 2421-03  2416-03  3318-10 3406-03 2416-03 4180-03 3&2¥4 2469-03 4964-10 2413-10 2414-03

Materias Cubierta’(

P, Mo, Dib,

O (MeF) Tal DA IND MR DA P P DC DA
DA 0 (AC) DC MR P DC
0 (AC) IG o
(L-ISP)
Afio Fecha Entrada al Congreso
1999 09-11-199920-10-1999 20-10-1999 14-10-1999 14-10-1999
2000 07-03-2000
2003 14-08-200304-11-2003
2006 02-05-2006
2007 19-06-2007 10-04-2007
Fecha ler informe Comisiéon Congreso
2000 24-08-2000 03-05-2000 09-05-2000
2001 08-08-2001 08-08-2001
2003 03-10-200304-11-2003
2006
2007 11-09-20021-03-2007 13-09-2007
Fecha Aprobacion Congreso
2001 24-01-200124-01-2001
2003 16-06-2003 23-10-2003 23-10-2003
2004 01-12-2004 01-12-2004
2007 03-01-2007
2008 10-03-200808-10-2008
Fecha Publicacién (Diario oficial)
2003 04-11-2003 31-12-2003 19-11-2003 22-08-2003 07-03-2003
2005 11-03-2005 11-03-2005
2007 26-01-2007 14-04-2008
2009 2-6-2009
Fecha Entrada en Vigor
2003 04-11-2003 31-12-2003 22-08-2003 07-03-2003
2004 01-01-2004
2005 01-12-2005 01-12-2005
2007 26-01-2007
2009 01-01-2009 2-6-2009

Fuente: Elaboracion propia.

2 TODA es la sigla para el Tratado de la OMPI sdbeeecho de Autor; TOIEF es la sigla Tratado de MPDsobre
Derecho de Interpretacion y Ejecucion y Fonogramas.

b DA: Derecho de Autor. DC: Derechos Conexos. P,Bib, TCI: Patentes, Modelos, Dibujos, Topografiacc@ios
Integrados. MR: Marcas Registradas. IG: IndicacioBeograficas. L-ISP: Responsabilidad Proveedogedc®s de
Internet. O: Observancia. MeF: Medidas en Fron#&@&a.Acciones civiles. IND: Informacion No Divulgad

13



CEPAL — Coleccion Documentos de proyectos Implea®an de obligaciones sobre propiedad intelectedbsl tratados...

B. Implementacion del ADPIC en Chile
y la negociacién capitulo 17 del TLC

La ocurrencia en paralelo de los procesos de implementacién delCABon los procesos de

negociacion del TLC, no son meras ocurrencias temporales. Bantedrio, corresponden a hechos
gue cobraron una influencia significativa tanto en el procesmgeciacion del capitulo de Propiedad
Intelectual, como en la fase de implementacion de las obligacion€k@eEsta seccidon presenta un
breve detalle de la cronologia de dichos procesos y de los efealesl@melacion en el proceso de
negociacion del TLC.

1. Cronologia de los procesos

A continuacion se detallan caracteristicas de los procesos de negodlatidiiC y de la
implementacion Chilena de las obligaciones del ADPIC.

a) Cronologia de la negociacién del TLC Chile-EE.UU

El cuadro 2 muestra la cronologia de la génesis del Tratadoo €eraprecia en éste y el
anterior cuadro, el periodo de negociacion del TLC entre Chile.y& se dio junto con el proceso
de implementaciéon de obligaciones del ADPIC. En efecto, lasciamjunes para obtener el TLC
comenzaron en Diciembre del 2000 y culminaron en el 2003. Pagpade, el proceso de
implementacién del ADPIC comenz6 afines del 1999 y termirel 2005.

CUADRO 2
CRONOLOGIA DEL TLC CHILE-EE.UU.

Rondas Firma

Ronda 1la 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 1lla 12a 13a Rev.Legal

Mes Dic Ene Mar May Jun Jul Sep Oct Nov Dic Abr SeiNov Dic Mar Jun
Afio 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 200D12®002 2002 2002 2002 2003 2003

Fuente: Elaboracion propia.

El proceso de negociacion del TLC y, en particdircapitulo 17 fue extenso y complejo. En
total hubo 14 rondas de negociacién, ademas dehjdreentre sesiones de los diferentes grupos
negociadores, una serie de videoconferencias, §unt@ critica etapa de revision legal, previasfarha
del TLC en Junio del 2003. Ademas, los negociadiebsapitulo de PI, sostuvieron una ronda ad-hoc e
Ginebra, Suiza, durante Noviembre del 2001. Enité@srelativos, respecto de los Tratados conclufgos
disponibles al publico) en Diciembre del 2008, &gactiacion del TLC entre EE.UU. y Chile fue la
segunda de mayor duracion. Ello, incluyendo ageielloCs que debieron ser renegociados en ciertas
secciones de Pl conforme lo mandaté el CongresBEIEU. al obtenerse mayoria demécrata en las
elecciones parlamentarias del 2D cuadro 3 muestra antecedentes de la cronodiegles Tratados
Comerciales de EE.UU. con capitulos de propiedidetiual de la era del Presidente G. W. Bush, de
acuerdo a la informacion publicada por la oficiebrdpresentante Comercial de EE.UU. (USTR).

® Esa fase se conoce como el acuerdo bipartite Bepublicanos y Demdcratas de Mayo del 2007. fRay@res detalles ver pp.
18 y 88 en Diaz, A. (2008). América Latina y el iBar La propiedad intelectual después de los testatk libre comercio.
Santiago, CEPAL - Naciones Unidas.
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CUADRO 3
CRONOLOGIA NEGOCIACIONES DE TLCS DE EE.UU., DURANTE LA DECADA DEL 2000

Aviso a Ranking

Congreso Nle_ggéiaar::}.én la Ronda Ultima Ronda N° Rondas Firma Dura_cién'

EE.UU. Negociacion
Jordania 10-06-2000 10-06-2000 24-10-2000 * 4 24-10-2000 12
Singapur 10-11-2000 31-08-2001 06-05-2003 10
Chile 10-12-2000 01-12-2000 04-12-2002 14 06-06220 2
CAFTA® 01-10-2002 08-01-2003 01-01-2003 17-12-2003 9 224004 7
Costa Ricd 01-10-2002  08-01-2003 01-01-2003 25-01-2004 10 022004 6
Marruecos 01-10-2002  21-01-2003 21-01-2003 02-aB420 8 15-06-2004 5
Australia 13-02-2004 10-03-2003 10-03-2003 08-02420 18-05-2004 8
R. Dominican& 08-04-2003 12-01-2004 15-03-2004 3 05-08-2004 14
Bahrain 04-08-2003  26-01-2004 26-01-2004 10-05-2004 5% 14-09-2004 13
Peru 18-11-2003 18-05-2004 07-12-2005 12-04-2006 4
Colombia 18-11-2003 18-05-2004 27-02-2006 3
Oman 15-11-2005  08-03-2005 08-03-2005 03-10-2005 1-0162006 11
Panama 18-11-2003 26-03-2004 26-04-2004 19-12-2006 28-06-2007 1
Corea 02-02-2006 06-06-2006 01-04-2007 8 30-06-200 9

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de infadngublicada en sitio web de oficina del Reprémaie Comercial
de EE.UU. Los espacios en blanco correspondermemation no disponible en dicha fuente (www.urtv)go
&Numero de Rondas estimada, en base a referemc@snlinicados de prensa y nimero de meses de aeigaci

 El TLC con paises de Centroamérica —CAFTA- abar&alvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y (QRis&
No obstante, Costa Rica tuvo un fin de procesopedédiente mas largo. Republica Dominicana se surdithe
Tratado una vez concluidas las negociaciones @pdtses centroamericanos.

b) Cronologia de implementacién chilena del ADPIC

Tal como muestra el cuadro 1, las normas relativas a la impleci@nide obligaciones de
derecho de autor y medidas en frontera en Chile (Ley 19.91®)neubn a fines del 2003Por su
parte, las normas relativas a Propiedad Industrial derivadasDdICAsGlo terminaron su proceso de
implementacion en Diciembre del 2005, producto, en parte, dectaporacién en esa Ley de
materias relativas a la implementacion del capitulo 17 del TLEEOQU.

2. Implementacién del ADPIC y sus efectos en laneg ociacién

del capitulo 17 del TLC

El paralelismo de los procesos de negociacion del TLC y dknmepmtacion del ADPIC, generd
costos y beneficios diferentes para ambas Partes, en muchoprodmidemente no anticipables. A
continuaciéon se detallan estos aspectos cualitativos de la negogiapisterior implementacion
chilena del capitulo de PI.

a) Efectos sobre posicidon negociadora de EE.UU. yd e Chile

Desde la perspectiva de los EE.UU. una implementacion inacabadzmmapleta de las

obligaciones de Chile derivadas del ADPIC constituia un pr@bkmlo formal, por cuanto Chile no
figuraba al dia en el cumplimiento de sus compromisos interreem Esto, a la larga, le da daba una

" Noétese que ese afio Chile también termin6 el pooparlamentario de adhesion a los Tratados OMROES relativos a Derecho
de Autor (conocido como TODA) y a Derechos Conegasmocido como TOIEF), cuya adhesion y contenidogarte de las
materias negociadas en el capitulo 17 del TLC.
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ventaja en la posicién negociadora de EE.UU. al figurar Childeada internacional. Sin embargo,
para EE.UU. la implementacion en proceso de estandares de proteti®himplicaba que Chile no
tenia fijado patrones claros respecto de los cuales estableceouritisis de negociacion con los
representantes del poder ejecutivo chileno durante la negociaciénqde keria el capitulo 17 del
TLC. Esto, en definitiva le daba una ventaja en la posicigonaiedora a Chile, por cuanto pretender
fijar estandares mediante la negociacién del TLC sobre materiasragueparalelamente discutidas
soberanamente por el Congreso Nacional era una alternativa iftsegtena la politica ChilefiaNo
obstante, estar en proceso de implementacién legal del ADPI@ ptfar un aspecto apetecible
para la posicién negociadora de los EE.UU., por cuanto pedierar la expectativa de disponer de
una pagina en blanco respecto de la cual poder ejercer influencia efemtivdijar lo que en
definitiva terminara siendo la Ley chilena en materia de propiedgidctual. El efecto neto de estas
consideraciones, sin embargo, no es claro.

b) El Aprendizaje legislativo sobre propiedad indus trial, la discusion
parlamentaria sobre implementacién del ADPIC ylan  egociacién del
capitulo 17

Durante la década de los 1990s Chile habia logrado acumudaenro politico y legislativo
respecto de las formas y alcances de la proteccién a la Propiedattifhdcomo resultado de la
discusion y dictacidn de la Ley 19.039 a principio de I@)&9Este activo intangible se vio reforzado
por la discusién y aprobacion del Convenio de Paris en J#81a discusion y aprobacion de la
normativa sobre obtentores de variedades vegetales, Ley 19.34216688 y 1994, y posterior
discusion y aprobacion de la Convencion UPOV (1978) en.1996

La posterior discusion legislativa de las normas de implemiémt del ADPIC a principio de
los 2000s, acrecento el tamafio de este activo intangible nacional.

C) Sensibilizacién de los negociadores con efervesc encia politica relativa a la
propiedad industrial

Una dimension que se debe destacar, es la creciente sensibililied poe se generd y
generalizé en Chile a partir de los 1990s, y particularmente tEsg@00s con la implementacion del
ADPIC, sobre el rol de la Propiedad Intelectual en el quehacer mmmng social nacional. La
actividad parlamentaria que se generd producto de la implementsti®DPIC, en lo que a Pl se
refiere, fue novedosa y significativa.

Si se analiza la historia legislativa de la Propiedad Indusyriagé logra dimensionar esta
evolucion, los resultados son reveladores. El cuadro 4 Hstaidiativas legales que se han dictado

Un ejemplo de esta dimension se dio en la novmagilativa a procedimiento de invalidacion o nadidie patentes. La aspiracion
negociadora de EE.UU. correspondia a la que seefijéel TLC EE.UU. - Singapur. En él se niega lailplidad de
procedimientos de oposicion durante la tramitaclénla patente. Este fue un aspecto que se disent& Congreso Chileno
durante la tramitacion Ley que de la Ley 19.996;definitiva en el Congreso Nacional Chileno zanjjpento en favor del
procedimiento de oposicion.

El ejercicio de influencia de EE.UU. sobre elimégn efectivo de proteccion a la Propiedad Indalsthilena est4d documentada y
es prevista por su legislacion interna comerciahgcida como special 301). Chile ha estado endtaside paises observados
por EE.UU. (conocida como watch list) desde 199Ggpnayores detalles ver tabla 6.1 de ell, S. BOZ2 Life after TRIPs -
aggression and opossition. Private Power, Publig. Jthe Globalization of Intellectual Property RigBambridge, Cambridge
Unversity Press. 88: 121-162. y cuadro 1.2 de Df&az2008). América Latina y el Caribe: La promedntelectual después de
los tratados de libre comercio. Santiago, CEPAllaciones Unidas. Esta influencia es la que derera génesis de la Ley
18.935 de febrero de 1990, tal como queda consigeadas deliberaciones de comisiones legislatiessobierno Militar de
dicho proyecto. La discusion de la Ley 19.039 efill@ambién presenta indicios de haber estado imnmersun contexto de
ejercicio de influencia de parte de los EE.UU.,siderando las expresiones vertidas y reportadaafermes del Congreso
Nacional de algunos Honorables Senadores durauielilzeracion relativa al veto Presidencial. Teegaasi, que la relacion de
EE.UU. con ambas leyes ha sido considerado comapégede la influencia que ejerce ese pais en Ifsicienes de propiedad
intelectual de paises en desarrollo (ver capitulle Bell (2003)). Las mas recientes actuaciondssdEE.UU. en esta materia
corresponden al cambio de calificacién dado a Ghifgais prioritario en dicha lista anual de paiSegin EE.UU. Chile no
protegen debidamente a la propiedad intelectudbome a lo establecido en los estandares del TLC.
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desde inicios del siglo XX relativos a Propiedad IndustEal.él se puede apreciar que durante el
siglo XX la gran mayoria de las modificaciones legales (sixsany procedimentales) relativas a
Propiedad Industrial (11) ocurrieron en regimenes polittonsgobiernos de excepcion. En efecto, los
mayores cambios legales ocurren entre el periodo 1924-1932riGtosente, se producen algunos
cambios de menor impacto entre 1987-1990. Ambos periodos agecaan por la convulsion
politica donde los gobiernos correspondian a regimenes excepciooalsmocraticos. De este
modo, la dictacion de normas fue producida mayoritariamentéa@acion del poder ejecutivo sin
mayor escrutinio de la sociedad representada por el Congresmflatia tramitacion de la Ley
19.039, ocurrida durante el ejercicio de la democracia post diatadilitar, ain cuando tramitada
bajo la influencia de la presién comercial de los EE®)lWorresponde a una de las primeras

discusiones abiertamente democraticas del siglo XX sobre el estégdhque debia regular a la
Propiedad Industrial en Chile.

CUADRO 4
CRONOLOGIA DE NORMAS LEGALES SUSTANTIVAS Y PROCEDIM ENTALES
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SIGLO XX'Y XXI

N° Norma * Dictacion Publicacion Régimen Politico
Siglo XX

1 L1749 13-09-1905 27-09-1905 Democracia

2 L 2206 16-09-1909 07-09-1909 Democracia

3 DL 43 14-10-1924 21-10-1924 Excepcion

4 DL 90 12-11-1924 26-11-1924 Excepcion

5 DL 358 17-03-1925 03-04-1925 Excepcion

6 DL 588 29-09-1925 03-11-1925 Excepcion

7 DL 760 16-12-1925 18-12-1925 Excepcion

8 DFL 291 20-05-1931 27-05-1931 Excepcion

9 D 958 08-06-1931 27-07-1931 Excepcion

10 DL65 23-06-1932 27-06-1932 Excepcion

11 L 18591 31-12-1986 03-01-1987 Excepcion

12 L 18681 30-12-1987 31-12-1987 Excepcion

13 L 18935 12-2-1990 24-2-1990 Excepcion

14 L 19039 24-1-1991 25-1-1991 Democracia
Siglo XXI

15 L 19996 25-2-2005 11-3-2005 Democracia

16 L 20160 17-1-2007 26-1-2007 Democracia

Fuente: Elaboracion propia.
*L: Ley, DL: Decreto Ley, DFL: Decreto con Fuerda Ley.

Si bien es cierto, el caracter novedoso de la relativamente amapiieigacion de sectores
sociales en la discusion parlamentaria conducente a la dictacion de18.089 no es discutible, la
efervescencia legislativa lograda en ese entonces no fue tarcaigrafcomo la que se generé con la
Ley de adecuacion al ADPIC relativa a Propiedad Industrial una alétzspués (Ley 19.996). El
cuadro 5 presenta una serie de indicadores sobre la actividadtiegigin torno a la Propiedad
Industrial desarrollada a partir de los 1980s. Estos indieadestan construidos sobre la base del
andlisis de los informes de las Comisiones del Congreso médcien él se puede apreciar que el
proyecto de Ley de adecuacion al ADPIC, que terminé siendo 149.696, fue objeto de numerosas
mas indicaciones de parte de los parlamentarios y del poder ee@proximadamente 350) que la
Ley 19.039 (aproximadamente 84). Esta caracteristica se obsewirtaen la gran cantidad de

1 Ver Nota de pie 9.
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informes que fueron emitidos por diferentes comisiones defj@so, respecto de la Ley 19.039. En
efecto, la adecuacién del ADPIC fue objeto de 17 informes deediifey Comisiones encargadas de
conocer del proyecto de Ley mientras que la Ley 19.039 tunfoBnes. Algo similar ocurre con la
extension de la Ley respecto del N° de articulos (128 en 149.696 v/s 73 en la Ley 19.039).

CUADRO 5
INDICADORES DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN PROPIEDAD | NDUSTRIAL POST 1931°

Informacién Legislativa

Ley N° Afo Boletin Informes Articulos e Indicaciones (N°)
N° N° Permanentes Transitorios Total (AT) Indicaee (1) I/AT
18.591 1987 - - 2 - 2 S/l
18.681 1987 - - 1 - 1 S/
18.935 1990 - - 20 1 21 S/
1990° 92-03 - S/ S/ S/ S/
19.039 1991 95-03 5 73 4 77 84 1,1
1991 395-03 - 8 - 8 8
1993° 1033-03 1 1 1 1
1994° 1239-03 2 - 1 1 1
19.996 2005 2416-03 17 128 9 137 350 2,6
20.160 2007 4180-03 3 26 0 26 30 1,2

Fuente: Elaboracion Propia en base al analisiesitnformes de las Comisiones del Congreso Nacional

& Los célculos presentados en el cuadro correspaadenvalor aproximado, por cuanto el criterio despntacion en
los informes del Congreso de informacion sobreciaciones al proyecto difiere en el tiempo y entiferentes
Comisiones del Congreso. En lo que a indicaciore®fere, el cuadro sélo considera aquellas qonensmeradas y
presentadas como tal. La cuantificacion de artgcutorresponde al total que afecta la respectiyaapeobada, o los
contenidos en el texto original de las mocionetapantarias que fueron archivadas.

® Fecha ingreso proyecto al Congreso.

S/I: Sin Informacion.

El efecto de la mayor efervescencia parlamentaria &eriam de proteccion a la Propiedad
Industrial generada en la discusion de la ley dewsd#on al ADPIC afect6 tanto la negociacién coano |
implementacién del capitulo 17 del TLC. En lo queredaciona a la negociacion del TLC, el amplio
debate legislativo gener6 una definicion de limiitaes de indole politica interna al espacio de
negociacion que en la practica dispuso el poder @jecutacional respecto de su contraparte
norteamericana. Este hecho se potencid, ademas| altw grado de correspondencia entre los equipos
politicos y profesionales del poder ejecutivo gadigiparon en ambos foros (negociacion del TLC y
discusion parlamentaria de la Ley de adecuacion al ADIEEEg hecho facilito la puesta en sintonia de
los negociadores chilenos con las sensibilidadéticas nacionales que fueron emergiendo respecto del
tema. Asimismo, simplificé la definicion de lineamiemtde politica publica adoptados en la etapa de
implementacién del capitulo 17 del TLC.

3. Paralelismo de implementacion del ADPIC y del ca  pitulo 17 del TLC

Ademas de los efectos mencionados arriba sobredaciacion del TLC producto del hecho de tener
abierta la discusién parlamentaria de adecuacide ldgislacion doméstica al ADPIC, también se pjod
un efecto directo de relacién entre la implemeatadel capitulo de Pl del TLC con la de implemddtac
del ADPIC. En definitiva, una discusion abierta éinCongreso Nacional sobre Propiedad Industrial
generaba una via expedita de implementacion pguaad normas del capitulo, respecto de las cuales e
necesario generar avances tempranos, en atenceaméater prioritario que ellas significaban pas |
sensibilidades de ambas partes, Chile y EE.UU. d8litradujo en que ciertas disposiciones relatiehs
TLC se implementaron en la Ley de adecuacion all@D&lativa a Propiedad Industrial (Ley 19.996).
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lll. Implementacion del capitulo 17

El capitulo 17 del TLC Chile-EE.UU. consta de vasasciones que contiene normas que han requerido
de esfuerzos legales especificos para lograr s1a ieplementacion conforme a lo establecido en el
Tratado. Dichos esfuerzos de implementacion dededestandar de proteccion que establecen respecto
del ADPIC; muchas disposiciones suelen incrementarl@P(€ +). Este incremento en el nivel de
proteccion puede resultar de varias maneras. beepgi y mas directa, es incrementando el respectivo
estdndar de proteccion (por ejemplo duraciéon de ddeqrion) o bien las garantias o derechos
disponibles para los titulares o solicitantes de diere de propiedad intelectual. También este efecto
puede lograrse reduciendo las alternativas disporplalies la decision soberana de un pais respecto de
como dar cumplimiento a una determinada obligaciéhTdatado respecto de lo establecido en el
ADPIC. Finalmente, esto puede resultar al regularenagt previamente no reguladas en el plano
multilateral, que afecten tanto los procedimientowrinidtrativos, como los criterios que deben guaar |
decisiones de las autoridades nacionales par&ikidterelativa a la concesion.

A continuacién se indican aquellas que han sido implementadata e proceso de
implementacién por la via normativa (legal o reglamentaria).

A. Seccidén de obligaciones generales

La seccion de obligaciones generales afecta la globalidad del capitukEnldlla se establecen
derechos y obligaciones aplicables a las diferentes materias cub@relsQapitulo de PI. Por este
motivo, en general no tiene un espacio Unico o directo de iraptagion en la legislacién nacional.
La excepcion a esta generalidad se refiere a las obligaciones relatiesazd®od internacionales de PI.

Como tal, esta materia esti contenida en todos los TLCs dedal &eesidente G. W. Bush
gue contienen capitulo o seccién de PI. Sin embargo, la formaeese ha redactado esta obligacion
ha diferido sustantivamente, y con ello la forma y plazos asixiadsu implementacion. Sin
embargo, a partir de la suscripcién del TLC Chile-EE.UUetiaccion de la obligacion referida a
Tratados Internacionales cambid, ajustandose a los términatadosrcon Chile. En efecto, el TLC
gue EE.UU. concluyé previamente al con Chile (Jordania —DicerB00-) incluye en la seccion
referida a Tratados, el cumplimiento del articulado de determirBr@ddados relativos a Propiedad
Intelectual. A partir del TLC con Chile la obligacién se refigra adhesion o ratificacion de dichos
Tratados, la que debe cumplirse conforme a ciertos plazos especificos
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Los efectos de las dos alternativas de redaccion se producen,etani® etapa de
implementacién TLC, como en la observancia del Tratado. La rédadel TLC EE.UU.-Chile deja
como materia sujeta al régimen de resolucion de controversiasdsi@u al respectivo Tratado. En
cambio, la redaccion del TLC EE.UU.- Jordania, somete al régimenldcion de controversias cada
una de las normas del Tratado de Pl mencionado en el TLC. Consecuencia, el costo de
implementacion de la obligacion es diferente. En el caso delHBE.OU.-Jordania, la obligacion se
da por cumplida cuando la legislacion y sistema doméstico ga ajuntenido del Tratado de Pl en
cuestién. Por lo mismo, lo que queda sujeto al régimen dlic&n de controversias del TLC es la
adecuacion del sistema legal interno al del Tratado multilaterakahio, la formula del TLC Chile-
EE.UU. se satisface tan pronto el pais accede o ratifica el TrafduienS®s cierto, en ambos casos
eventualmente el régimen legal interno debe ajustarse al del Trathdiatenal, en el caso de TLCs
como el Chileno, este hecho no forma parte del cumplimienfbLdz|

De la lista de Tratados que Chile debe adherittificeat, a Diciembre del 2008 se encontraba
enteramente tramitado por el Congreso Nacionatifeesaén al Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes (conocido por siglas en inglés como PCa&).como muestra el cuadro 1, el proceso
parlamentario concluyé en Octubre del 2008. Lacigw®n existente del poder Ejecutivo Chileno
respecto de los esfuerzos de implementacion nexegmsteriores a la adhesion a PCT es que ella no
requeriria mayores cambios legales internos, exdeptya contenidos en la Ley que transforma tirgfi
de patentes y marcas en un ente independienteinistdvio de Economia Fomento y Reconstruccion.

1. Implementando PCT

El proceso de implementacion legal comenzé introduciendo lasaedegales pertinentes al mandato
y funciones del nuevo 6érgano creado para administrar los ssndei la propiedad industrial, el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI).

Para Chile fue significativo dotar a la entidad encargada de attarinia Propiedad
Industrial de los mandatos legales correspondientes para paatar eficientemente en el sistema
internacional PCT. Las funciones que debia incluirse en la LeyNAPl se limitan a pocas
disposiciones legales, pero de relevancia por el empoderamierticciosal que facultan. Estas se
refieren al rol del INAPI en las actividades de discusion ratgtial de normas relativas a Propiedad
Industrial, como la Asamblea PCT —contemplando que estas pukiamr en cambios del
reglamento del Tratado—, y en las funciones relativas al cobmdrginistracion de tasas
contempladas en el mismo Tratado. El texto de las disposiaeniegplementacion y su relacion con
PCT se encuentran en el cuadro 15 en la seccion 6 anexos.

B. Seccion marcas

Previo a la revision del proceso de implementacion ibsetisar las diferentes obligaciones suscritas
por Chile en relacién a otros paises que suscribigtdd con EE.UU. Ello, como una forma de
relativizar el costo previsible asociado al procesorgementacion posterior. El cuadro 6 muestra un
diagrama de las obligaciones relativas a marcas colstgagpen los diferentes TLCs suscritos por
EE.UU. durante la década de los 2000s, respectcestéhdar del ADPIC, indicando el tipo de
obligacion (obligatorias o facultativas, indicadas ana ‘D’ —Debe— y una ‘P’ —Puede— o del tipo
‘Mejores Esfuerzos’ —ME-, respectivamente) y consigno indicando si se trata de un estandar de
proteccion superior (‘+'), inferior (*-) o igual €) al de ADPIC, respectivamente. Los paises estan
indicados por siglas, por razones de espacio. sihten cuantitativo de estas obligaciones se presenta
en el cuadro 7.

Ambos cuadros muestran que el contenido de los diferentes @& Gsmilar, pero no idéntico.
Mientras en algunos TLCs determinados tipos de obligaciomesc@mpulsivas, en otros dichas
obligaciones tienen caracter facultativo. En los cuadros se pueelgaapjue de los 17 tdpicos
relativos a marcas (excluyendo la adhesion al Tratado del DerdmigoMdarcas -conocido como TLT
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por su sigla en inglés-) identificados en los diferentes sTLChile contiene 19 obligaciones

imperativas con estandar ADPIC plus. Esto, implica que Cbilpael tercer lugar de menor cantidad
de obligaciones compulsivas relativas a marcas respecto de b@esstiscritos por EE.UU. durante

la década del 2000.

CUADRO 6
DIAGRAMA OBLIGACIONES RELATIVAS A MARCAS EN DIFEREN TES TLCS SUSCRITOS
POR EE.UU.
Tema Obligaciones Capitulos de Pl de TLCs de EE.UU. con:

CL CO PA SG JO AU MA CAFTA OM BH KO
PE RD

1 Tipos marcas
Bienes D=
y servicios D=
Colectivas D= D= D= D= D= D= D= D=
Certificacion D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
(Sin categoria especial) = = =
Sonidos D+ D+ D+
Olfativas P+ P+ P+ ME+ P+ P+ P+ P+

Indicaciones Geogréficas
(IGs) P+ P+ P+ P+ P+ D+ P+ P+

Descripcion adecuada F+

2 Limitaciones a los
Requisitos/restricciones para marca

No Perceptibles visualmente D + D+ D+ D+ P+ P+ P+
No Prohibicién olfativa D+ D+ D+ P+ P+ P+
No prohibicién sonora D+ D+ D+ P+ P+ +P

3 IG puede constituir Marca
Bienes P= D- P= P= P= P= P= D- D- D-
y servicios P+ P+ P+ P +-

4 Otros Requisitos
Bienes y D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ P
Servicios D+ D+ D+ D+ D+- D+ D+

5 D° Exclusivo impedir uso de signo
idéntico o similar

Incluyendo IG D+
Cualquiera D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Posteriores D +-

6 Presuncién de confusion
Incluye IG idéntica D+ D+ D+ D+ D+ D+

Definida por legislacion
doméstica F=

7 Art. 6 bis C. Paris para Marca
Registrada o no D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D D+ D+
Limite al requisito D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D++
Definicién domestica F=
Otros Requisitos D+

Prohibicién o cancelacion
de registro por similitud a
marca conocida

Marca D+ D+ D+
IGs D+ D+

(continda)

21



CEPAL — Coleccion Documentos de proyectos Implea®an de obligaciones sobre propiedad intelectedbsl tratados...

Cuadro 6 (conclusion)

8
9

*

10

11

12

13
14

15
16

*k

17

Bienes D+ D+
Servicios D+ D+
Excepcion a D° Exclusivo P= P= P= P= PR = P= P= P= P=

Recomendacion Conjunta

Reconoce importancia y
guia D+

Aplicar articulos 1-6 D+ D+

Sistema Registro

Comunicacion escrita D+ D+ D+ DD+ D+ D+ D+ D+
Oportunidad para respondeb + D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Oposicidn al registro D+ D+D+- D+ D+ D+ D +- D+ D+ D+
O Cancelacién de registro D +D +- D+ D +- D +- D+ D+ D+

Decisiones por escrito sobre
oposicién o nulidad D+ D+ D+ D+D + D+ D+ D+ D+

Sistema electrénico
Tramitacion D+-D+ D+ D+ D+ D +- D+ D+ D+
Base de datos abierta D+ D+ Db + D +-- D+ D+ D+

Clasificador de Niza

Clasificar/agrupar D+D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Publicar incluyendo
clasificacion D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
No obliga similitud D= D= D= = = = B =
Plazo proteccién 10 afios D+ D+ DB + D+ D+ D+ D+
Prohibicion requisito de registro
licencias D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Para validez D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Otros propdsitos D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Excepcion publicidad F+ F+ F+
Armonizacién multilateral leyes P+

Assert rights, opposition and
cancelation D+

Tratado sobre Derechos de Marcas

Ratificar o acceder D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+

Fuente: Elaboracion propia.

Notas: Siglas de paises detalladas en nota de’pi& N

* La obligacién equivale a 6 obligaciones, una gaxa articulo de la Recomendacion a la que sebke de
dar aplicacion.

**Texto en inglés del TLC EE.UU.-Australia, no trezido al castellano.

CUADRO 7

RESUMEN DE OBLIGACIONES RELATIVAS A MARCAS DE LOS T LCS SUSCRITOS

POR EE.UU. CON DIVERSOS PAISES

Tema Tipo Obligaciones Capitulos de Pl de TLCs Eé&JB. con:
CL CO PA SG JO AU MA CAFTA OM BH KO
PE * RD
Total Normas 24 31 30 21 16 30 29 29 30 25 31
ObligacioneDebe 18 26 24 16 12 25 26 24 26 21 27
Obligacioneduede 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4
Facultades+ME 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0
= 1 1 1

(contintia)
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Cuadro 7 (conclusion)

D- 1 1 1 1
D++ 1
D+ 13 21 19 14 11 22 22 17 22 17 24
D +- 2 2 3 1 2 4 2 2
D +-- 0 1
D= 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1
D=+ 0 0
Ranking ‘Debe’ 3 8 5 2 1 7 8 5 8 4 11
P+ 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3
P= 2 1 2 2 2 1 2 1
ME+ 1
F+ 1 1 1
F= 1 1 1
Ranking ‘Puede’ 10 1 10 3 3 3 1 3 3 3 3
Borda Ranking P+D 9 5 11 2 1 7 5 4 8 3 10

Fuente: Elaboracion propia.

Nota: Siglas de paises detalladas en nota de fié.N°

* El numero de obligaciones compulsivas para JdedgrSingapur considera como 6 obligaciones la
relativa a la recomendacion conjunta por corresppoaduna que implica dar aplicacion a seis artéculo
de dicha Recomendacion.

El cuadro 8 detalla aquellas obligaciones imperativas para CHge, lgyes que se hacen
cargo de ello, ya sea preexistentes al TLC o de implementaciéampeye tal.

CUADRO 8
NORMAS RELATIVAS A MARCAS QUE REQUIRIERON IMPLEMENT ACION LEGAL
N°* Materia del TLC TLC Leyes que implementan norma
20160 19.996 19.039
2007 2005 1991
1 Tipos marcas
Deben (D) /Pueden (P)
Mejores Esfuerzos (ME) para ser:
Colectivas = X
Certificacion D+ X
Sonidos D+ X
4 Otros Requisitos
Bienes D+

5 D° Exclusivo impedir uso de signo idénticc
similar

Incluyendo IG D+ X

IGs posteriores D+ X
6 Presuncion de confusion

Definida por legislacion doméstica D- X
7 Art. 6 bis C. Paris para Marca

Registrada o no D+ X

Limite al requisito D+ X

(contintia)
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Cuadro 8 (conclusion)

Prohibicién o cancelacion de registro D =+ X

10 Sistema Registro

Comunicacion escrita D+ X

Oportunidad para responder D+ X

Oposicion al registro D+ X

O Cancelacién de registro X

Decisiones por escrito sobre oposicion o nulidad D + X

11 Sistema electrénico

Tramitacion D +-- X
12 Clasificador de Niza

Clasificar-agrupar D +-- X

Publicar incluyendo clasificacién D+ X

Fuente: Elaboracion propia.
* Referido a N°s planteados en el cuadro N°6, &nter

Del cuadro se puede apreciar, que de las obligaciones relativasas ngras pocas debieron
verse implementadas luego de la entrada en vigencia del TLC. Mueha&iflad ya estaban
incorporadas en la legislacion nacional, o bien fueron inclgiddas leyes de 1991, o en la del 2005
producto de la implementacién del ADPIC a la legislacién nacional

Las normas implementadas en la Ley del 2007 se refirieroreguéacion de nuevos tipos de
marcas (colectivas, certificacion y sonoras) y a la relacion entneal@sis e Indicaciones Geogréficas
(IGs). La regulacién de marcas colectivas y de certificacién se hizadera genérica, por una parte,
para darle al sistema la mayor ductilidad de adaptacién a concegoajerios al sistema Macario
chileno, y por otra, para no generar conflictos innecesarios knfpeoteccion marcaria con la
referente a IGs. El objetivo de la normativa adoptada es generarmedpat@sarrollo potencial para
este tipo de marcas, de manera independiente y no relacionadaidaipn a las IGs que Chile ha
desarrollado recientemente. La inclusion de marcas sonoras fue sim@rminos normativos, pues
no se regulé nada en particular respecto de estas nuevas mauoigeti# de la estrategia seguida,
es regular ex —post, si es necesario, una vez que la experienciaenpgsshles conflictos y
limitaciones de tener normas generales sobre la materia.

La regulacion de la relacion entre marcas e indicaciones geogréficas amodiésgd dominio

de regulacion de mayor complejidad. Ello, debido a que debiaerse el tenor de los estdndares
impuestos por todos los recientes Tratados internacionaleslfieypor Chile sobre la materia, tanto
en el plano bilateral, regional como multilateral. El tenor dedmlacion, fue dotar a la oficina de
patentes y marcas de las herramientas para requerir de los solicitantascas y de IGs las medidas
necesarias para registrar signos distinguibles entre si patacfws en los que se pueda inducir a
confusion. Eventualmente, incluso para regular la coexistenciaicpaetifitre marcas e IGs que
presenten derechos equivalentes de ser protegidos.

C. Seccion de nombres de dominio en la internet

Esta seccion de los TLCs suscritos por EE.UU. correspoandéigea no contemplada en el ADPIC, y
por lo mismo es del tipo ADPIC plus en su totalidad.r&mds textos de los diferentes Tratados
suscritos por EE.UU. durante los 2000s no existen dif@&s entre si, a excepcién de la exclusion por
completo que se hace en el texto suscrito con Jordania relattvANN| y la inclusion expresa de la
limitacién o excepcidn por proteccion de informacion personalsqueace en algunos Tratados. El
cuadro 9 resume esta informacion siguiendo el mismo formatmdeto relativo a marcas.
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CUADRO 9
DIAGRAMA OBLIGACIONES DE TLCS RELATIVAS A NOMBRES D E DOMINIO
Tema Tipo Obligaciones Capitulos de Pl de TLCs E&JB. con:
CL CO PA SG JO AU MA CAFTA OM BH KO
PE * RD
1 (I:?:r?tlrj;:ierrziiztsema de solucién de D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
2 Participar en GAC de ICANN D+
e %1% D4 D4 D4 D4 D4 D+ D+ D4 D+ D
o S oo n YT ey e e+
Total Normas 3 2 3 3 0 2 2 3 2 2 2
ObligacionedDebe 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 2
Excepcione 1 1 1

Fuente: Elaboracion propia.

Siglas de paises detalladas en nota de pie N°16.

D : Debe; disposicion obligatoria

P : Puede; disposicion facultativa

E : Excepcién-Limitacion

ME: Mejores esfuerzos

+ : Disposicion con estandar mas estricto respaek correspondiente acordado en el ADPIC .

En el caso de Chile, estas obligaciones se adecuaban a los estaridsgates en Chile
relativas al funcionamiento de nombre de dominio de nivel desppégior (.cl) vigentes a la fecha de
entrada en vigor del Tratado. Por ello, no fue necesario nggfuarzo especial de implementacion.

D. Seccién indicaciones geogréficas (IGS)

La seccion relativa a IGs del TLC suscrito entrdeGhEE.UU. es un poco mas extensa que la comtemid
otros TLCs suscrito por EE.UU. durante el periodd022008. El cuadro N°10 esquematiza las diferentes
obligaciones de la respectiva seccion de IGs ddiffeentes TLCs de EE.UU. de la década de los2@E3¥)
notorio que los TLCs suscritos con Jordania y $iagao contienen una seccion de IGs mas alla de las
normas relativas a marcas que se relacionan antigsdas anteriormente. Sin embargo, respectosde |
otros paises con TLCs, destaca el caso de Chile ebgue contiene la mayor cantidad de normasvesca

la proteccion a IGs. En efecto, mientras Chilegmies16 obligaciones imperativas sobre esta maiesia
TLC de Colombia y Perd presentan la menor cantiiadbbligaciones sobre esta dimension con 10
obligaciones cada Tratado, seguidos por los eld&. CAFTA-RD. La razon de esta diferencia, se explit
parte por el alto interés que representa el tenm&sigara Chile en su politica de relaciones caaiesc
internacionales, en particular en lo relativa @sin bebidas espirituosas. También se explical@tieo que
durante la negociacion del TLC con EE.UU. el régirde proteccion que le cabria a las IGs en Chile pa
IGs de otros paises e IGs de productos difereni@s &nos y espirituosas de cualquier pais, sautils
profusamente en el Congreso Nacional entre los 261@3-2005. Por ello, sélo en el TLC con Chile se
encuentran normas que obligan hacer publico etoitat de la forma de proteccion que tomaria elrasst
nacional dentro de un plazo breve luego de engadagor del TLC. También ello, explica que s6loeén
caso de Chile se explicite una forma de reconooimigara los vinos y bebidas espirituosas de kapa

Los vinos y bebidas espirituosas chilenas dispatéann régimen de proteccion legal particular,
gue se habia desarrollado a lo largo de la histli&hile. Este sistema no acomodaba un sistema de
proteccion amplio para otro tipo de bienes nacamal tampoco permitia proteger IGs de terceraepai
El sistema aprobado por el Congreso es uno detaabsectorial amplia, sometido a un régimen tedjis
con examen de fondo y abierto para las IGs de wealparte del mundo y de cualquier tipo de bienes.
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CUADRO 10
DIAGRAMA OBLIGACIONES DE TLCS RELATIVAS AL.G.S
Tema Tipo Obligaciones Capitulos de Pl de TLCs de EE.UU. con:
CL CO PA SG JO AUMA CAFTA OM BH KO
PE * RD
1  Definicion IG = = = = = = = = = =
2 Definicién de signo D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
3 Limitacién a concepto ‘originario’ E+ E+ E + E +
4 Proveer medios legales para identificar y pratege D + D+ D+
Definicién de medios legales D+ D+
5  Dar Medios para pedir proteccion o reconocimidetts D+ S+ D+ S+ S+ D+ S+ S+ S+
Por sistema de marcas u otro = = = = =
6  No requerir intercesion del gobierno D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
7  Procesar peticiones con Minimo de formalidades D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
8  Regulacién de solicitud disponible al publico D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
En formato escrito y electronico D+
9  Existe publicacion de solicitud y oposicion D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
10 Existe sistema de cancelacion de registro D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
11 Existan procedimientos claros D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Disponibles al publico D+ D+ D+
Contienen informacion suficiente para:
Publico general D+ D+ D+ D+ D+
Solicitante D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
12  Fundamento del Rechazo por Similitud con
Solicitud de marca de buena fe D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Y con prioridad anterior a IG D+ D+
Marca registrada D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Y con prioridad anterior a IG D+ D+
Marca adquirida por uso D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Y con prioridad anterior a IG D+ D+
Marca notoria preexistente D+ D+
Definicién de preexistente D+ D+

13 Reconocimiento principio exclusividad de marcasR +

Comunicar al publico como implementar
obligaciones D+

14  Proveer a EEUU reconocimiento a IG de vinos D +

Total Normas 17 11 15 2 2 14 15 15 15 15 15
ObligacionePebe 16 10 15 1 1 11 13 15 14 11 14
ObligacionesS 1 1 1 1 1 1
Reconocimiento 1
Excepcione 1 1 1 1
Ranking
ObligacioneDebe 11 3 9 1 1 4 6 9 7 4 7

Fuente: Elaboracion propia.

Siglas de paises detalladas en nota de pie N°16.

: Debe; disposicion obligatoria

: Puede; disposicion facultativa

: Excepcion-Limitaciéon

: Si, obligacion potencial

: Disposicién con estandar mas estricto respget correspondiente acordado en el ADPIC.

+0mTVO
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En su mayoria, el sistema se regul6é con la Ley 19.996 d& ROQue fue practicamente
suficiente para implementar las obligaciones del TLC. La Unicardiidn que requirio trabajo legal
adicional correspondié a la regulacion relativa a la relacion ¢é@sey marcas, derivada de los
Tratados bilaterales, regionales y multilaterales suscrito€pite desde los 1990s, y en particular a
partir de la década de los 2000s. Esta materia se termind darregulla Ley 20.160 en 2007, tal
como lo muestra cuadro 11.

] CUADRO 11
IDENTIFICACION DE NORMAS QUE IMPLEMENTAN NORMADEL TLC
Tema Tépico de la Norma Tipo Leyes que Im~plementan
(N° y Afio)
19.996 20.160
2005 2007
2 Definicién de signo D+ X
4 Proveer medios legales para identificar y pratege D+ X
5 Dar Medios para pedir proteccion o reconocimiel®dG D+ X
6 No requerir intercesion de gobierno D+ X
7  Procesar peticiones con Minimo de formalidades D+ X
8  Regulacién disponible al publico D+ X
En formato escrito y electrénico D+ X
9  Existe publicacion de solicitud y oposicion D+ X
10 Existe sistema de cancelacion de registro D+ X
11 Existan procedimientos claros D+ X
Solicitante D+ X
12  Fundamento del Rechazo por Similitud con
Solicitud de marca D+ X X
Marca registrada D+ X X
13  Reconocimiento ppio exclusividad de marcas R+
Comunicar al publico como implementar obligacionesD + X
14  Proveer a EE.UU. reconocimiento a IG de vinos D+ X

Fuente: Elaboracion propia.

E. Seccion de derecho de autor (DA), derechos conex os (DC)
y normas comunes al DAy DC

La seccion relativa a D° de autor, D°s conexos y aercomunes al D° de autor y D°s conexos contiene
normas de diversa naturaleza, con diversos plazosplenmantacion. Chile ha implementado algunas
normas mediante una Ley aprobada antes de la eeimadgor del Tratado (ley 19.914 de Noviembre
del 2003). Otras obligaciones, como las relativas didas tecnoldgicas no han sido implementadas
aun, mientras que otras se encuentran en discusi&rGongreso desde 2007.

Las normas implementadas durante el 2003, se refieren a lagideés contenidas en el
Tratado que no estaban enteramente incorporadas en la legislacigralnd@mbién se incluyo en
esa Ley la ampliacion del plazo de proteccion de 50 a 70 afiosopexs, interpretaciones y
fonogramas. También se clarificé en la ley, el principio deaagiento internacional del derecho de
distribucién, que ha aplicado en Chile por aplicacion de leydibred competencia. También se aplico
a la Ley doméstica el derecho de poner a disposicion del poblies e interpretaciones de modo que
los miembros de publico puedan escoger el momento en que accedbas,aestablecido
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originalmente por el Tratado de derecho de autor de la OMP9@®, fjue Chile habia ratificado
recientemente. También se incluyo normas para implementar las nogladgas a gestion de
derechos, desde la definicion del concepto de informacion de gdstiferechos, hasta la tipificacion
de infracciones, y sus respectivas sanciones. Las normas imfddatetuvieron un rapido proceso de
aprobacién en el Congreso, y por ello, puede catalogarse céase lde implementacion sencilla.

No obstante, las normas relativas a observancia de D° de autaoreyosp en particular
aguellas relativas a las limitaciones de responsabilidad a losgoiares de servicios de Internet,
medidas tecnoldgicas de proteccion, restan por implementarsedigclasion parlamentaria del
proyecto de Ley que trata algunas de estas materias ha sidodebjeediaticas controversias entre
sectores interesados.

F. Seccion de sefales satelitales

La seccién de sefiales satelitales tiene normas vigentes en la legiskaignal que se hace cargo de
algunas circunstancias que el Tratado tipifica como infracciomgssod penales. Sin embargo, no se
ha discutido la forma en que la Ley deberd ser alterada, de ser ioegeser implementar las
circunstancias referidas en el Tratado.

G. Seccion de patentes

El proceso de implementacién de obligaciones relativgmtentes del capitulo 17 del TLC Chile-
EE.UU., se relaciona directamente con el conten@dexto acordado, respecto del suscrito por otros
paises con EE.UU. Por ello, antes de detallar aspesittivos a la implementacion es necesario precisar
algunos aspectos particulares que sobresalen delgeatdado con Chile. A continuacion se precisan
brevemente estos aspectos con el objeto de corlizatue proceso de implementacion legal Chileno.

1. Obligaciones de patentes de los TLC suscrito por EE.UU.

El analisis de las secciones de patentes de los respectivos cajsdtilbsle los TLC de los EE.UU.
disponibles para el escrutinio del pudblico en general con svgratises permite identificar
significativas similitudes entre ellos, pero también diferen&astotal, estas disposiciones se pueden
agrupar en 20 topicos, que diferentes TLC pueden o no ineolgmy de hacerlo, la forma es a veces
variada. El cuadro N°12 presenta el detalle de las diferentema@bhes relativas a patentes
contenidas en los TLCs, excluyendo las relativas a adhesion dddganultilaterales.

CUADRO 12
DIAGRAMA COMPARADO DE OBLIGACIONES DE PATENTES CONT ENIDAS EN TLCS
DE EE.UU. DE TIPO ADPIC +

Tema Obligaciones Capitulos de Pl de TLCs de EE.UU. con:
CL (efe] PA  SG JO AU MA CAFTA OM BH KO
PE RD

1 Criterios de Patentabilidad = = = = = = = = = = =

2 Limite a Exclusiones de patentabilidad

ADPIC art. 27.3

(a) D+
Plantas ER+ ER+ ER+ D+D+ D+ D+ ER++ D+ D+ D+
animales D+ D+ D+ D+ D+

(continua)
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Cuadro 12 (conclusién)

3 Restriccion a la limitaciones a importaciones
paralelas D+ D+ D+

Excepciones = = = = = = = = = =
Nuevo Uso D+ D+ D+ D+ D+
Bases para Revocar o anular

Justifican rechazo de patente,

incluyendo fraude P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+ P+P+ P+
No observable por fraude P+ P+ P+P+ P+P+ P+

7  Oposicion D+ D+ D+ D+ D+
para generar informacién D+ D+ Db + D+ D+ D+ D+

8 Licencias Obligatorias DD+ D+

9a Extension plazo proteccion por demora en

patente

Farmacos D+ P+ P+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
Otros D+ D+ D+ D+ D+ b+ D+ D+ D+ D+
Extension por demoras de 3° paises D+ D+ D+

9b Extensién de plazo patente por demora en
aprobacion de comercializacion

Farmacos D+ D+ D+
cualquiera D+ D+ D+ D+
nuevos
* NEQ D+
Otros
métodos uso D+ D+
demora MKT de 3er pais DB+
10 Obligacién de Deposito (T. Budapest) D+
11 Novedad y Publicacién inoc D+ D+ D+ D+D+ D+ D+ D+ D+
12 Obligacién de enmiendas D+ D+ DB+ D+ D+ D+ D+
No incluir materia nueva D+
13 Divulgacion suficiente D+ D+ DD+ D+ D+ D+ D+
14 Estandar de suficiencia de sustento D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
15 Estandar de aplicacién industrial D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
16 Reduccion de diferencias legales D+
17 Cooperacién en examen D+ D+
18 Estandar de aplicacién industrial D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+
19 Reduccion de diferencias legales D+
20 Cooperacion en examen D+ D+

Fuente: Elaboracion propia.

Siglas de paises detalladas en nota de pie N°16.
ER : Esfuerzos razonables

* NEQ denota ‘nueva entidad quimica’.

El analisis comparado de las respectivas secciones de patentes dédpsukntificados en
el cuadro 13 permite identificar que el capitulo 17 del TLC@bite, junto al suscrito con Jordania,
contiene el menor nimero de obligaciones con caracteristicas ADHG efecto, en él se puede
constatar que las obligaciones de este tipo en el texto de Ghileenos y en ciertos casos, dotadas
de mayores grados de flexibilidad de adopcion respecto de lanickast en los otros textos (4). Por el
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contrario, el TLC suscrito entre EE.UU. y Australia contiememlayor cantidad de obligaciones
compulsorias ADPIC+ relativas a patentes (14).

CUADRO 13
RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A PATENTES
DE LOS TLCS SUSCRITOS POR EE.UU.

Tema Obligaciones Capitulos de Pl de TLCs de EEddu:
CL CO PA SG JO AUMA CAFTA OM BH KO
PE RD
Total Normas 6 13 12 9 4 17 16 12 17 16 17
ObligacionedDebe 4 9 8 8 4 16 14 9 15 14 15
ObligacionedPuede 1 3 3 1 o 1 2 2 2 2 2
Facultades+ME 1 1 1 0 0O 0 O 1 0 0 0
= 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
+ 4 9 8 8 4 16 14 9 15 14 15
Ranking D (Debe) 1 5 3 3 1 11 7 5 9 7 9
P+ 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2
RE+ 1 1 1 1
F+
F=
Ranking P (Puede) 8 1 1 8 11 8 3 3 3 3 3

Fuente: Elaboracion propia.

El texto del TLC de Chile excluye por completo disposicionglativas a licencias
obligatorias, patentes de segundo uso, restricciones al proeeftirdie oposicion, restricciones para
adoptar agotamiento internacional de derechos (importaciones pdyaldiefniciones relativas a
suficiencia de divulgacion, ‘best mode’ y de estandar de aplicawilistrial. Por este motivo, dichos
elementos no debieron engrosar las materias que debieron serémpléas a fuerza como resultado
del TLC. Pese a esto, algunas de estas materias fueron objetdrida g sustantiva discusion
parlamentaria durante el proceso de implementacion del ADPIC adds@n nacional, aun cuando
fue posible mantener esa discusidn relativamente aislada del @ratEsnegociacion e
implementacion del TLC.

2. Patentes para plantas

Los textos de los TLCs contienen disposiciones para restlinfficultad que otorga el ADPIC a los
paises de excluir de patentabilidad a las plantas. En el TLE €&hdomprometio a ‘realizar esfuerzos
razonables’ (denotado en los cuadros como ER) para elaborapgnprouna legislaciéon sobre

patentamiento de plantas, mediante un proceso participativo gparante. Los efectos de esta
obligacidn es necesaria analizarla en el contexto de la legislaciomalaggente al momento de la

negociacion del TLC.

Para Chile, la exclusidn de patentabilidad de plantas fue incluittalezy 19.039 en 1991.
No obstante, desde 1925, la legislacion nacional de patentesiaamandisposicion que conducia a
la interpretacion de prohibicion para patentar plantas o animales.

El desarrollo de nuevas variedades vegetales fue logrando un @&emenhocimiento
propietario y privado en la legislacion nacional, a partir deragulacion desarrollada durante el siglo
XX con una orientacidbn eminentemente sanitaria en sus origenaitad\ de siglo, la legislacion
dejaba entrever un perfil mas orientado a propiedad publica oodeonsin para las innovaciones
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introducidas, de la mano con un rol productivo significatiegparte del Estado. La Ley N° 8.043 de
1945, indicaba que las “semillas genéticas” debian ser obtenidas) pmgano del Ministerio de
Agricultura, quien mediante decreto autorizé su produccion. lmainggtracion de Frei Montalva
cambio el perfil pablico original de la propiedad de las nuexsfedades vegetales hacia una
institucionalidad mas claramente propietaria y privada. Primemagiante la dictacion de un
reglamento en virtud de la Ley de 1945 en 1961 (DS 927,)1E6 él se establecid, como norma de
aplicacion general, la creacion de un registro de semillas, en skqnscribirian nuevas variedades,
considerado a los titulares de esas inscripciones como ‘duegida’ mueva variedad de semilla.
Asimismo, ellos gozarian de un derecho exclusivo de produdeidas variedades registradas. Este
DS sufrié algunas modificaciones previos a la dictacion en 8ie70n DFL (DFL N°3, 1970), que
cred con rango de Ley un registro, por primera vez llamadural@iedad’ de variedades o cultivares,
y que expresamente se establecia ‘con el objeto de proteger el dizquiopiedad de los creadores
de nuevas variedades de plantas o cultivares’. En 1977, la nansatidesarroll6 mas con la
dictacion de un DL (DL 1764) y sus reglamentos. No obstaninguna de las regulaciones
desarrolladas por el poder ejecutivo desde 1961 defini6 clararzemteracion del plazo de la
proteccidn. La legislacion de 1994, (ley 19.342) redefiniforiateccion a las nuevas variedades
vegetales, fijando plazos de 15 y 18 afios, dependiendo de la atbgoegetal. Dos afios después,
Chile ingres6 a la UPQV 1978. De este modo, la normativadycton vigente para proteger plantas
en Chile al momento de la negociacion del TLC con EE.UU. eua dégimen especial 0 sui generis.
Asi, un cambio hacia un régimen de patentes para plantas implicatembio significativo en la
legislacion y practicas nacionales desarrolladas durante la seguadaletisiglo XX.

Chile ha implementado la obligacion relativa a patentes para pldatdss maneras. La
primera, se dio mediante la extensa discusién parlamentaria cespectas exclusiones de
patentabilidad contenidas en la Ley 19.996 durante el per@@2005. En ella, la posibilidad de
acotar las excepciones de patentabilidad estuvo abierta existierasoplin debate en torno a ellas.
En efecto, en el campo de las variedades vegetales no prosperéarnimgiativa para cambiar el
régimen de proteccién sui generis vigente por otro de patehtesegunda iniciativa de discusion
abierta y participativa se dio durante el trabajo de la ComisamioNal de Biotecnologia entre 2002-
2003. Esta institucion se generd por iniciativa Presidenciglsigida por el Subsecretario de
Economia y conformada por diversos actores vinculados al désaedh ciencia y tecnologia, tanto
del sector publico, Universitario, centros de investigaciémeotoses empresariales. Dentro de los
resultados de esa Comisién no se incluyd ni se observé ritdgags por cambiar el régimen de
proteccién de las variedades vegetales desde un sistema sui gettergegpatentes.

3. Nulidad o revocacion de patentes

Los textos de los diferentes TLCs contienen obligesorelativas a procedimientos existentes para
cuestionar la validez de una patente, los que puéddarse de revocaciones, cancelaciones y/o
nulidades de patentes. En ellas se establece tpsed&beran contemplar como causal de revocacion,
cancelacion y/o nulidad aquellas que implican qumatante no cumple con alguno de los requisitos para
ser otorgada. Entre estas casuales, el texto ded€LChile hace una aclaraciéon breve especificando que
se entenderan comprendidas entre estas causalasdd.fEste aspecto fue mas desarrollado en otros
TLCs, incluyendo expresamente a la falsa representadédoonducta no equitativa.

Respecto de los procedimientos amparados por la norma, hagsalfu@s que incluyen los
contenciosos de orden jurisdiccional, en particular aquellos ejuefisren a la observancia de los
derechos. Entre éstos, se mencionan los que conllevan una edeotaedcion de no observancia de
una patente, es decir, que una patente no puede hacer efectileseshes exclusivos por medio de
tribunales. Por otra parte, esta disposicion del Tratadinseld, en algunos de TLCs, a otra que
regula ademas procedimientos destinados a cuestionar la validez deeutsal patente, es decir
aqguellos que tienen lugar ex — ante el otorgamiento de la patente.

Como se nota, la obligacién que Chile suscribié correspanailea mas acotada que la de
otros TLCs suscritos por EE.UU., pues no incluye prociedittis de oposicion ni de observancia de
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derechos, sino sélo aquellos relativos a la validez del regissta. obligacién no le era ajena al
sistema legal chileno, y al de Propiedad Industrial en pkaticEn efecto, a partir de la primera
legislacion que se dictd en Chile relativa a Propiedad Indugtti@#0), se contempldé un
procedimiento para cuestionar la validez de una patente que hsidieseorgada subrepticiamente.
Este sistema evolucioné al actual sistema de nulidad de pajeetse ajusta plenamente al principio
contenido en el TLC. De este modo, no fue necesario hacenrapgie legal o doctrinario.

4. Extension de la proteccion- procedimiento no con tenciosos
en sede jurisdiccional

A excepciéon del TLC de EE.UU. con Jordania, todos los capitidgoPropiedad Intelectual de los
TLCs suscritos por EE.UU. contienen disposiciones reladiamrrogar la validez de una patente, o
sus derechos exclusivos, como consecuencia de demoras admiassirgtistificadas que afecten la

vida util efectiva de la patente. No obstante, el contenido deligacion difiere entre los diferentes

textos acordados por EE.UU.

Por una parte, los textos de los TLCs suscritos por BEddn Perl, Panama y Colombia,
tienen una obligacion adicional respecto de otros TLCs: la gertis de procedimientos expeditos de
solicitud de patentes y aprobaciones de comercializacion que evitewademjustificadas en las
respectivas tramitaciones. Por otra parte, respecto de patentepoprepoductos farmacéuticos, los
TLCs de Pert, Panamd y Colombia disponen la posibilidad deirtolde la extension del plazo de
proteccién por demoras en los procedimientos de tramitacioraates o de aprobaciones de
comercializacion. Para el resto de las patentes, el estandar de&Clopdila extensidn de la proteccion
es similar.

Chile implement6 la obligacion relativa al plazo detgroién para patentes por demoras
injustificadas en la tramitacion de la patentelaebey 20.160 de Enero del 2007. Conforme a esa ley,
los interesados pueden solicitar al Tribunal deoiedad Industrial, en procedimiento Gnico y dento d
seis meses de otorgada la patente, un plazo degidt suplementaria por demoras injustificadas en la
tramitacion de la patente. Segun la Ley, no se cerssidinjustificadas las demoras que deriven de
procedimientos contenciosos o judiciales que afdattnamitacion de la patente, la espera de informes
de organismos nacionales o internacionales requeidtstramitacion de la misma, o las demoras que
deriven de actuaciones del solicitante. De este madaodilaciones que deriven de oposiciones a la
solicitud de la patentes no pueden ser imputabiEsreras injustificadas. Tampoco, las dilaciones que
puedan derivar de juicios en los tribunales ordisasa@bre la solicitud de la patente.

En esa Ley se hace extensiva la facultad de requerir la protecplémsataria para aquella
parte de una patente que contiene un producto farmacéutico, si eesteras injustificadas que se
puedan acreditar en el proceso de registro sanitario de dichoscééntranscurrido un afio de
tramitacion de dicha autorizacion sanitaria.

Si bien es cierto, el procedimiento es de competencia a un triesipetial, se trata de un
procedimiento no contencioso. El procedimiento considera lagmisi informes de parte del 6rgano
de la administracion responsable de las demoras injustificadaslagquerigen a la solicitud de
proteccion suplementaria. Esta proteccion esta sujeta al pago tesarmzor cada afio de proteccion
suplementaria obtenido, y el monto de la tasa es superior &t dl5@lor de la tasa anual que debe
pagar una patente al ser obtenida. No obstante el monto dedaptagar es modesto (en torno a USD
55 ddlares por afio de proteccion suplementaria obtenido).

5. Patentes y farmacos

Los textos de las secciones de patentes de los Su§gitos por EE.UU. contienen disposiciones
especificas relativas a farmacos: extension deoleqeion y régimen de excepcion Bolar. Es saliehte

hecho que este tema ha sido un aspecto de ext@mglefidad para la mayoria de los paises que
acordaron TLCs con EE.UU. Como resultado, las neanardadas por EE.UU. difieren en muchos casos.
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En efecto, las disposiciones relativas a patentes y farmacos resmgshbilidades de la
industria farmacéutica internacional, relacionando dimensiones dgelacia y observancia de las
patentes con el dominio administrativo de autorizaciones que atettarfarmacos. La sensibilidad
gue tiene este topico para los paises implicd que en alguncs all&nbito de patentes con el de
autorizaciones de farmacos se tratd por separado, mientras que ppimia®s TLCs (con Chile,
Singapur y Jordania) se trataron en conjunto con normas tefegeproductos agroquimicos. En los
TLCs de EE.UU. con Perud, Panama y Colombia, y tal como seionénpreviamente, se excluyo la
obligacién de extension de proteccion por demoras injustificailda tramitacion de la patente para
aguellas que cubren farmacos, asi como también se la posibiidaduekrir extension de proteccion
por demoras en la tramitacién de aprobaciones o autorizaciones eleiedizacion de farmacos (ver
nota N° 29).

a) Excepcidén bolar

Chile implement6 la excepcién Bolar del articulo 17.9.4 deltwlapl7 en la Ley 20.160 en
Enero del 2007 modificando la redaccién del articulo que defiammleito de proteccion de la patente.
Por una parte se aclar6 que el derecho exclusivo de los titulaespesto de los actos de explotacion
comercial del invento. Por otra, se indicé que la patente ncecermdi derecho de impedir que terceros
importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegidaiga patente con el objeto de
obtener el registro o autorizacion sanitaria de un productaédutico. Asimismo, se indico que la
limitacion del derecho del titular no implica que los produgiosdan ser comercializados sin la
autorizacion del titular de la patente.

b) Autorizacion de comercializacién y patentes

Los textos de los TLCs contienen obligaciones vinculandooriaationes de
comercializacion, con patentes. El caso del TLC de Chile contienébligactdn que establece negar
autorizaciones de comercializacion durante la vigencia de la patente.oEsts habitualmente es
referida coloquialmente como linkage. El tenor de la obligaciéimmiic6 necesidad de realizar
esfuerzos adicionales de implementacion, en particular atendido el dpgeHa modificacion de la
Ley 19.039 en 2005 (Ley 19.996) reformuld los recutsgales para la observancias de Propiedad
Industrial. Por una parte, la obligacidn se sitla en el casufrdedion de patente, y determinar una
eventual infraccion a una patente vigente, corresponde a una congetarigsiva de los tribunales
de justicia. Por otra parte, Chile no otorga autorizacionesoteercializacion a farmacos (o
agroguimicos), sino autorizaciones sanitarias, las que cgestitun requisito necesario, pero no
suficiente para comercializar estos productos. De este moddulasets de patentes que consideren
violados sus derechos pueden recurrir a los Tribunales deidpstra requerir medidas para reparar
cualquier dafio producido por estas violaciones. En defingora los Tribunales los que deben
determinar los cursos de accién pertinentes. En particularpsofribunales de Justicia los Unicos
competentes para prohibir la comercializacion de un producto qirgenflerechos que emanan de
una patente. Asimismo, los tribunales de justicia tienen laidatbde prohibir a la administracién
publica proceder con un determinado acto que un peticionariorbgbiere llevar a cabo, dentro de
los margenes de la ley, si en definitiva ello afecta interesesetped der protegidos.

La legislacion nacional est4 dotada de los recursos legales patangdimiento a la norma
del Tratado, mediante la actuacion de los Tribunales de Justiciseayanediante los recursos
consagrados en las leyes, como las acciones Constitucionales. Rdspeciarsos legales ordinarios,
como medidas precautorias y prejudiciales, la Ley de implementdeloADPIC, Ley 19.996 de
2005, vigorizé los remedios legales disponibles para titsilde patentes.

6. Divulgacion inocua

A excepcién de los TLCs de EE.UU. con Singapur y conaddagltodas los secciones de patentes de
los TLCs suscritos por EE.UU., incluido el con Chilen&n una disposicion relativa al criterio de
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novedad de las patentes. Esta se refiere a los efectos que sobrebea determinadas
divulgaciones. En particular, se establece que determinadas divokgcanlizadas por el titular o
con su consentimiento dentro del afio anterior a la presentageida gblicitud de la patente, no
afectaran la novedad de la patente.

El texto del TLC de EE.UU. con Chile, es el Gnico que regria norma a la novedad de la
patente. En efecto, los TLCs de EE.UU. con Australia, corrudans, con Panama, con Peru, con
Colombia con CAFTA, agregan que estas divulgaciones no afeztapodo, al nivel inventivo de la
patente. Sin embargo, en general, la fecha de prioridad de wiadas utilizada para definir tanto
el estandar de novedad como el de nivel inventivo de la solicitud.

Chile habia incorporado una disposicion relativa a las divalgasiinocuas en la Ley de
adecuacion a ADPIC que entré en vigor a fines del 2005. Erseltapntemplé un plazo de gracia de
6 meses para la divulgacion que no afecta la novedad de lausotieitpatente. Como causales de la
divulgacion habilitante, se contemplé a las divulgacién a@dag por el solicitante o realizadas por
él ademas de los abusos o practicas desleales de las que éste puesidchab@to durante dicho
plazo. En la Ley de implementacion del TLC (Ley 20.160emkro 2007), se aprobd una norma que
fundié los principios acordados en el TLC con aquellos apgasb@reviamente por el Congreso
Nacional (ver textos en cuadro N°16 en la seccion N°6). Adesgdncluyd en el texto de
implementacién, la idea de que la divulgacion habilitante noaafeicl la novedad ni al nivel
inventivo de la patente. Como ya se menciond, esto ultimormmfparte de la obligacion del TLC,
pero se considerd que si los efectos de la divulgacion inocateaiaren por igual al nivel inventivo
y a la novedad de la solicitud, el proceso de examen de la mismé& tenchivel de complejidad
adicional de dificil resolucion, que redundaria en demorar lataeion de la patente, y con ello, dar
lugar a eventuales prorrogas de la vigencia de la patente. Paeetiptd por incluir el precepto de
manera expresa en la Ley y de ese modo hacer extensivos los efedodivddgacion inocua
contemplados en el TLC para la novedad, al andlisis de nivel imvelat una solicitud.

Algunos actores han indicado que la norma legal de implementgdemasiado generosa o
vaga, por cuanto podrian entenderse cubiertas, las publicaciolzemidena solicitud de patente en
otros paises, que hayan excedido el plazo de prioridad contenmuaédb Convenios de Paris, 0 de
PCT. No obstante, no se ha dado ninguna alegacion concreta airetguela extender el sentido de
la norma de la manera excesiva referida.

H. Productos regulados

Las secciones de productos regulados se refieren a medidas espeaificelsspctor farmacéutico y
el quimico agricola. Por una parte, se establecen obligaciones aipieness de autorizacion de
comercializacion (y sanitarios para el caso del TLC Chile-EE.d.)productos, cuando estos
requieren informacién de parte de la industria. Por otra, exiigaciones relativas a estos
productos cuando estos tienen patentes El nivel de complegdad dbligaciones de esta seccion fue
aumentando significativamente con los TLCs que fueron sosdiétspués del TLC con Chile, lo que
da cuenta de la mayor generalidad y en cierta medida flexibilidagnidaten la obligacion relativa a
productos regulados en el TLC de EE.UU. con Chile.

La implementacion de esta seccién del Tratado fue realizada duraméenitacion de la
legislacion de implementacion del ADPIC, la que entré enrégdiciembre del 2005.

1. Proteccion a la de informacion no divulgada

La estructura de las obligaciones relativas a productos regdadgnseden dividir en varias partes: i)
tipo de informacion a proteger, ii) tipo de productos inemdos, iii) tipo de obligaciones de
proteccidn, iv) tipos de procedimientos sujetos a obligagidn, el plazo de proteccién. Es notorio
gue el texto del TLC Chile-EE.UU. establece estandares equivapemteproductos farmacéuticos y
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los quimicos agricolas sujetos a tramite de registro o aprobsemitaria. Esto no es asi en la mayoria
de los TLCs suscritos por EE.UU. a partir del 2603

La legislacion de implementacion de la obligacion relativa a leegeiin de la informacion
entregada a las autoridades de gobierno para otorgar autorizasmmggias hizo uso de las
flexibilidades derivadas del texto del TLC. Por una parte, ialégdn de implementacién se hizo en
la Ley de adecuacion del ADPIC, atendida la obligacién de implanteritan pronto como fuera
posible™. A continuacién se expone brevemente el criterio que contiene islatédn de
implementacién de Chile, y su relacién con el texto del TLGm&sno, se indican el contexto del
texto del TLC Chile-EE.UU respecto otros TLCs suscritirsBE.UU. a partir de los 2000s. El cuadro
N°14 organiza esta informacion resumiendo el contenido de tasmaalel TLC y de la legislacion de
implementacion.

a) Informacion a proteger

El TLC con Chile establece un solo estandar respecto del undersdormacion que debe
ser protegida. Del total de informacion que requiere la entidédsampara proceder con el registro o
aprobacién sanitaria, el TLC establece que sélo recae obligaciéroecmn sobre aquella no
divulgada relativa a seguridad y eficacia del producto. En carnéjo,TLCs suscritos por EE.UU.
que, o bien no califican a la informacién susceptible de obteatrcgiort®, o bien no especifican que
se refiere a informacion relativa a seguridad y efi¢acin esos casos, el universo de informacién
protegible puede entenderse mas amplio que en el caso del TIGhib@n

En la Ley de implementacidn, se establecié como estandar necesargueda informacion
fuese susceptible de obtener proteccion, el que ésta fuera de natncaliizalgada en el sentido
definido por el ADPIC en el articulo 39. En particular, |y kestablece que la informacion tiene que
haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla comallgadiivy no debe ser facilmente
accesible o conocida por personas que pertenecen al circulo quainmemte utiliza el tipo de
informacién en cuestidn El reglamento de la Ley relativa a productos farmacéuticos estajpiece
estas condiciones deben ser declaradas por el interesado autorfitaldo de la informacion. A su
vez, la entidad sanitaria debe declarar la admisibilidad del requeonderproteccion, en particular
en lo relativo al caracter de no divulgada de la informacion.

b) Productos involucrados en la obligacion

Por otra parte, el TLC de EE.UU. con Chile establece quedadsigtos respecto de los cuales
emana la obligacién corresponden a aquellos con dos caracteristtoatagly copulativas: aquellos
nuevos 0 no previamente registrados sanitariamente y aquellogtiicen una ‘nueva entidad
guimica’ (NEQ). Si bien es cierto, en la gran mayoria de ld3sTse establece la necesidad de que
dichos productos sean nuevos o0 no registrados previameistenexxcepciones, dejando abierta la
posibilidad de que recaiga obligacion sobre productos nasueeon registro o aprobacion sanitaria
previa®. Lo mismo ocurre con el requisito adicional respecto de lidaeles quimicas involucradas

1 Los TLCs de EE.UU. con Australia, Per(i, Panaméry@olombia dividen la forma de proteccién por tifgoproducto, es decir

entre los farmacéuticos y los quimico-agricolas.

El articulo 17.12 del TLC establece plazos de émgntacion para diferentes normas del capitulo.rélasivas a productos
regulados, quedaron contenidas en la norma ‘tant@isea posible’. La Ley 19.996 se encontraba drésuite final, cuando se
aprobo el TLC entre Chile y EE.UU.

Como es el caso de los TLCs de EE.UU. con Perdignibia para productos quimicos agricolas.

4 Ver los TLCs de EE.UU. con Jordania.

5 La tercera condicion del articulo 39.1 relativaador comercial de la informacion por ser secretegntiende satisfecha al tratarse
de productos que para poder comercializarse rexjuige la autorizacion sanitaria, la que a su veaieee la informacion en
cuestion.

Ver el TLC que EE.UU. suscribi6 con Singapur.
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en el producto a que se refiere la noYm&n ambos casos, el universo de productos amparados por el
régimen de proteccion del Tratado es mas acotado y delimitadd e@ €hile-EE.UU.

La legislacion de implementacion establece una definicibn de nueidaderguimica,
asimilandolo a principio activo, y con ello restringiendo espmente lo que no puede entenderse
como tal, tales como nuevos usos, indicaciones terapéuticas, edaicEpto de novedad adoptado en
la Ley fue el territorial, es decir, se considera como nuevo agullEQ que no hayan estado
registradas previamente en Chile, o que no hayan sido comerciajzadiasnente en Chile.

La competencia para calificar estos hechos no qued6 expresa en lee lmyppiedad
industrial. Por lo mismo, se aplican las normas generalessgzcio de accion de los tribunales de
justicia para objetar acciones de particulares o la administracidingob se afectaron con la Ley de
implementacién. El &mbito de accion de la administracion pigdigafijado en un reglamento, el que
ha estado en proceso de revision por parte del poder ejecutivdhas estudiado cambios
reglamentarios respecto del procedimiento administrativo que lapdieable a dicha calificacion,
pero no ha habido resolucién al respecto.

C) Obligacion de tipo de proteccion

El TLC de EE.UU. con Chile indica dos tipos de protecaje se le debe otorgar a la
proteccién: i) no permitir comercializacion de productos fundaglosla aprobacion de quien
proporciond la informacion vy i) no divulgar la informaeié Esta estructura de la redaccion de la
obligacion permiti6 una forma de implementacion sencilla, airert que distinguir las diferentes
situaciones para otorgar la proteccion que contemplan otrossuscstos por EE.UU.

La obligacion de no divulgar, se implement6 en la Ley indicaqa® la informacion a
proteger tenia el caracter de confidencial para la administraciércgidditatus reglado dentro de la
institucionalidad chilena. La obligacion de no permitir la caaéizacion de productos fundados en
la autorizacion de quien proporciond la informacion originateese implementd prohibiendo
expresamente a los érganos sanitarios de registrar sanitarianseptedactos. Si bien, los registros
sanitarios no constituyen permisos de comercializacion, debide &sjos constituyen un requisito
necesario para comercializar los productos, sin el cual no paededer al mercado, y considerando
gue es la misma entidad la que requiere de la informacion a praeggegstaria en mejor pie para
tomar dicha determinacion.

d) Tipos de procedimientos amparados por la protecc i6n

A diferencia de otros TLCs, el suscrito entre EE.UU. y &€Clsiblo genera obligaciones
respecto de procedimientos administrativos de cada pais miedebroratado. Otros TLCs, en
cambio, hacen extensivas las obligaciones a procedimientos adativastrdel otro pais miembro, y
en algunos casos, a los procedimientos administrativos téecen pais no miembro del Tratdto

e) Plazo de proteccién

Respecto del plazo de proteccién, casi todos los TLCs establecenisimes plazos de
proteccién para los productos farmacéuticos y quimicos agricesmectivamentd No obstante, la
legislacion de implementacion tomé los recaudos para evitar ajymoteccion otorgada a la
informacién conlleve costos econdmicos y sociales desproporcknBdm ello, se fijaron plazos

¥ Los TLCs que EE.UU. suscribié con Singapur, Auistréarruecos, y con CAFTA no hacen referencia AlEQ. Por su parte,

los TLCs de EE.UU. con Perd, Panaméa y con Colopése a quéncluyen la referencia a productos que usan nuevadades
quimicas, s6lo lo hacen para los productos farmeoé, y no asi para los quimicos agricolas.

Los TLCs entre EE.UU. Australia, CAFTA-RD estalgiembligaciones considerando el uso de autorizaesiogalizadas en otro
territorio tanto para productos farmacéuticos cogudmico agricolas; el de EE.UU. con Marruecos, ggdma productos
farmacéuticos, los de EE.UU. con Colombia, Panaféry para productos quimico agricolas.

Hay TLCs que generan un plazo proteccion diferéhtios) para informacion relativa a nuevos usprdductos farmaceuticos.
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mandatarios respecto del momento en que puede requerir la protecesfiecto del momento en que
se debe comercializar el producto con informacion protegida.

f) Cuando no procede la proteccion

Ademas de las situaciones mencionadas arriba, la legislacion de enfdeidn estableci
limitaciones a la proteccion. Para ello, se precisoé las situaciorggeamn procede la proteccion a la
informacidén entregada.

El cuadro 14 contiene un breve resumen de los preceptos aplicad@degislacion de
implementacion junto a resumen de las normas aplicables del TLC.

CUADRO 14
PROTECCION DE INFORMACION: CUADRO COMPARADO NORMAS DEL TRATADO Y DE
LEGISLACION IMPLEMENTACION

Tipo Legislacion Conceptos en Normas Flexibilidad del Tratado

Requisito sobre el producto en tramite

TLC Utilice Nueva Entidad Quimica

Ley 1. No incluido en Registro o Principio activo
Autorizacion Sanitaria

2. No comercializado en el pais no ha sido preeige incluido en registros o
autorizaciones sanitarios

No son NEQ:
Usos o indicaciones terapéuticas

Cambios en vias de administracion o
dosis

Cambios en formas, formulaciones o
combinaciones

Sales, complejos, formas cristalinas

Sujeto protegido

TLC Informacién No divulgada 1.5. Ninguna disposicion de este Capitulo
relativo a los derechos de propiedad
intelectual ird en detrimento de las
obligaciones y derechos de una Parte
respecto de la otra en virtud del Acuerdo
sobre el ADPIC o tratados multilaterales
de propiedad intelectual concertados o
administrados bajo los auspicios de
Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).

Ley datos de prueba u otros De naturaleza ndgiida:

| han sido objeto de medidas razonables para
mantenerlos no divulgados y.

2. no son generalmente conocidos ni faciim
accesibles por personas pertenecientes a los
circulos en que normalmente se utiliza el tipo
de informacién en cuestion

Plazo proteccién

TLC 1.cinco afios a partir de la fecha de2. diez afios desde la aprobacion del PQA.
aprobacion PF

Ley por un plazo de cinco afios, para Pée diez afios, para PQA contados desde el
contados desde el primer registro primer registro sanitario
sanitario

Tipos de Proteccion

TLC 10.1. La Parte no permitird que 10.1.Cada Parte protegera dicha informacion17.10.1. (..) excepto cuando sea necesario
terceros, (...) comercialicen un contra toda divulgacion para proteger al publico.
producto basado en esa nueva entidad
quimica, fundados en la aprobacion
otorgada a la parte que presenté la
informacion.

(contintia)
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Cuadro 14 (conclusién)

Ley (Articulo 89)
Para otorgar un registro sanitario, la autoridaumetente no podra:

utilizar divulgar

No procede Proteccion

TLC Predmbulo capitulo: 1.13. Ninguna disposicion de este Capitulo  1.5. Ninguna disposicion de este
Reconaciendo los principios impedird a una Parte que adopte medidas Capitulo relativo a los derechos de
establecidos en la Declaracién relaticesarias para prevenir practicas propiedad intelectual ir&4 en detrimento
al Acuerdo sobre el ADPIC y la salu@nticompetitivas que pudieran resultar del abusle las obligaciones y derechos de una
Pdblica adoptada el 14 de noviembréle los derechos de propiedad intelectual Parte respecto de la otra en virtud del
de 2001 por la OMC en la Cuarta contemplados en este Capitulo. Acuerdo sobre el ADPIC o tratados
Conferencia Ministerial de la OMC, multilaterales de propiedad intelectual
celebrada en la ciudad de Doha, Qatar concertados o administrados bajo los

auspicios de Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ley (Articulo 91) a. Datos utilizados précticas cori&raia libre competencia

b. razones de salud publica, seguridad naciosalpublico no comercial, emergencia
nacional u otras de extrema urgencia

c. El producto sea objeto de una licencia obligat@onforme a lo establecido en esta ley.

d. El producto no se haya comercializado en Chitgo de doce meses, desde el registro
sanitario en Chile.

e.El producto tiene registro en el extranjero pms de doce meses desde solicitud

Fuente: Elaboracion propia.
PF: Producto Farmacéutico.
PQA: Producto Quimico Agricola.

Q) Revelar a titulares de patentes la identidad de  solicitantes de autorizacion
de comercializacion de farmacos amparados por paten  te

Los actos de peticion de particulares hacia 6rganos del Estadérn@inos generales, no
estan amparados por normas de reserva. Por el contrario, lmdofon es Pudblica, por norma
constitucional, y legales. Por lo tanto, la obligacion de agvelidentidad de cualquier peticionario a
un 6rgano de la administracién del Estado, se debe ver curophida diligencia necesaria para dar
cumplimiento a las normas de publicidad y transparencia que deliengr los actos de la
administracion del Estado.

No obstante, en Chile no existen aprobaciones de comercializationaworizaciones
sanitarias, las que estan expresamente reconocidas como tal en afdjgaamoes del Tratado. Sin
embargo, Chile mejoré los estandares de disponibilidad denfstaacion para el publico a partir de
la suscripcion del TLC. Una normativa interna puso en aplicagiosistema de publicaciéon bi
mensual de todos los peticionarios de registros sanitaridarik@acos. Evidentemente, al érgano
sanitario no le corresponde pronunciarse si los productessqupretende registrar estan o no
amparados por una patente, no obstante esta informacion prede stilidad para titulares de
patentes que quieran requerir de los tribunales acciones jadigiata hacer observancia de sus
derechos de patente.

|. Seccidon de observancia

La implementacion de las normas de observancia del capitulo hsiemdio recogidas separadamente
por categorias de PI, y la plena implementacién aun no estd dandlai legislacion de Propiedad
Industrial que entr6 en vigor como resultado de la implementat#d ADPIC en la Ley 19.996,
fortalecio los recursos y acciones disponibles para los #@8ilde derechos amparados por la Ley de
propiedad industrial. Muchas de las obligaciones del TLC estanporadas en esa ley.
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Por otra parte, en lo relativo a D° de Autor y D°s Conexas,habido dos iniciativas legales
para cambiar el régimen regulatorio de la observancia de derechosiog@en levantado los
consensos suficientes para convertir dichas iniciativas en beg &ctualidad un proyecto de Ley se
discute en el Congreso respecto de medidas de observancia para DArdg @b conexos para
implementar las obligaciones del TLC. En ese proyecto se diskagarormas que deberan operar
para implementar la limitacion de responsabilidad para los proresede servicios de Internet. Esta
dimension del proyecto de ley, junto a las normas relativasepeiones y limitaciones del derecho
de autor y conexos han sido ampliamente discutidas. En esasidn han surgido visiones
contrapuestas respecto del alcance de las obligaciones y la mejor deaimgpéementarlas.
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V. Conclusiones y reflexiones finales

Este documento analiza la experiencia de implementacién de Chile weriass relativas a Pl del
TLC suscrito con EE.UU. durante la década del 2000, consitietas diferentes capitulos de PI que
fueron acordados por EE.UU. durante esta década, por una pgaoteotya, considerando el contexto
institucional legislativo y politico doméstico chileno. Bcdmento constata la interrelacién existente
entre los procesos de negociacion del capitulo, con la situatitudional e historica que dio
contexto, tanto al proceso de negociacién como al de implemenpastaTior.

Por una parte, el documento muestra, que a excepcion de la protdecladicaciones
Geogréficas (IGs), el texto del TLC Chile-EE.UU. en Pl es acado respecto de otros textos
acordados por EE.UU., y en particular aquellos posteriores @hde. Este hecho ha simplificado,
relativamente, los procesos de implementacion de las dispesiaiteh TLC relativas a PI. Segundo,
la experiencia de implementacion de Chile de normas relativas @diea ique la definicion de
materias sustantivas sobre Propiedad Industrial, D° de wudSs conexos, han ido aparejadas de
amplios debates legislativos. La razén subyacente de esos debatesusntra en la bdsqueda de
adecuados equilibrios entre el régimen de proteccién a losd#udarderechos, con los derechos de la
sociedad en general respecto de la materia protegida. Entre #stos,dsta la defensa de principios
de libre competencia, el resguardo de intereses publicos, talesetaabido acceso a la materia
protegida, salud publica, la existencia de procedimientos accesiresuados para cualquier tercero
para impugnar la validez de pretensiones de proteccion de PI, éwise Estos debates fueron
gatillados por necesidades de implementar otros acuerdos en mat@&liacdmo fue el caso de la
implementacién del ADPIC.

La negociacion del TLC entre Chile y EE.UU. produjo un tepte en varias dimensiones,
contiene flexibilidades y limitaciones a los derechos y obligasiogspeciales conferidos por el
Tratado, que han sido incorporados en el proceso de implemendgcistas obligaciones en la Ley
nacional, en particular en las categorias de Propiedad InduSimalembargo, el proceso de
implementacion en estos casos es complejo y con ello, los Semsgesarios para concluir cada una
de las etapas de implementacion ha sido extensa.

Evidentemente, los paises que tienen un poder ejecutivo con capdiidtdia
constitucionalmente para acordar materias de Ley en Tratados Irdaaiesj podran implementar
mas rapidamente obligaciones complejas derivadas de dichos Trafddss come el caso de
EE.UU., requieren de un mandato del poder legislativo conidiéfirde las materias y los limites que
éstas pueden contener, ex — ante a la negociacion del Acuerdaditieah Paises Presidencialistas
como Chile, llevan la discusion legislativa al Congresoega momento de aprobar un Tratado o
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bien al momento de implementar las obligaciones de un Tratadecasex — post. Por ello, la
discusion sustantiva de las materias se torna compleja pues g pigise vigente los compromisos,
al momento que debe aprobar su pertinencia, junto con la mankazetlas efectivas.

El proceso de implementacién Chileno ha superado los plazasngaatos en el Tratado
debido al proceso de discusion publica del sistema de Pl quadsetiesea tener para el siglo XXI.
Ello, pese a que Chile goz6 de plazos de implementacion del Té®toges paises no gozaron en
igual medida. Ademéas, muchos otros TLCs no fueron aprolmdad Congreso de EE.UU. sino sélo
hasta que los paises socios ya habian implementado las obkgadEnTratado, y por lo mismo,
contando con el visto bueno de parte de los EE.UU. resped¢tobdndad de dicha legislacion. En ese
tipo de circunstancias, es poco probable que se produzca arimtelipais una discusion nacional
respecto del mejor sistema de Pl que se pude obtener atentfisnoldigaciones internacionales
existentes. En esos casos, parece conveniente que, a falta de plaaaoshafectivos para
implementar las obligaciones, el pais tenga los medios de planttaamente al poder ejecutivo
(mediante el poder legislativo u otras fuerzas politicas del lpaid)mites con los que cuenta para
negociar con otro pais, cuando se trata de materias que sasepiey.

La experiencia Chilena de implementacion de las normas de Pl colespain proceso en
curso y por lo mismo, los eventuales vaivenes de las defieigne deba tomar estan aun por
conocerse. Sin embargo, es posible anticipar un creciente involestarde la sociedad en estas
materias, producto del acervo legal, politico y econémico acumstdite estas materias a la fecha y
en particular, durante las Gltimas dos décadas.
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Anexo 1

CUADRO A-1
MODIFICACIONES LEGALES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR  PCT

Texto Ley 20.254

Relacién con PCT

Articulo 3°.- Para el cumplimiento de los objetisasialados
en el articulo anterior, el Instituto ejerceradagiientes
funciones:

b) Servir de érgano consultivo y asesor del Presalde la
Republica en materias vinculadas a la Propiedaasindl e
informar, a requerimiento de las autoridades coemtes, los
proyectos de Ley y otras normas que inciden ennestaria.
c¢) Proponer, por intermedio del Ministerio de Eaoim,
Fomento y Reconstruccion, la firma o adhesion dée@h
tratados o convenios internacionales relacionadpnsac
propiedad industrial, como también su denuncia gtereer,
coordinadamente con los ministerios competentasuids de
cooperacion con las autoridades extranjeras yael
internacionales que actian en este campo.

f) Recaudar los recursos que la Ley le asignanzbn® propio
o de terceros. Estos incluyen aquellos estableeiddsatados
internacionales vigentes.

i) Fijar los valores por los servicios que presteenformidad
a la ley. Estos valores corresponderan a las dohes;
documentos y demas prestaciones a que se refideereito
Ley N° 2.136, de 1978; a los precios de las putilicees que
realice el Instituto y de los espacios para avisdsdicitarios
que contuvieren dichas publicaciones, y a los sewvique
preste en virtud de la administracion de Tratados
Internacionales y convenios de cooperacién intéonat
vigentes. En el ejercicio de las funciones anterénte
sefialadas, el Instituto podr& administrar los lsgnecursos
que pertenezcan o ingresen a su patrimonio y, eerge
ejecutar todos los actos y celebrar todo tipo aratos que
fueren necesarios para el cumplimiento de susivbget
Asimismo, podréa celebrar directamente convenios de
cooperacion y asistencia técnica con instituciorasonales o
extranjeras o0 con organizaciones internacionafelase
materias propias de su competencia.

4 Articulo 4°.- El Director Nacional del Institusera el Jefe
Superior del Servicio, funcionario de la exclusieafianza
del Presidente de la Republica, designado poryéstedra la
calidad de alto directivo publico, de conformidaxh ¢as
normas pertinentes de la Ley N° 19.882. Ademaagle |
atribuciones y deberes propios de su cargo, emade
administrar, controlar y velar por el cumplimient®los fines
del Instituto, debera:

f) Dictar las resoluciones administrativas quesdieran a los
derechos de propiedad industrial, aquellas norelatvas al
funcionamiento interno del Instituto y aquellas fjjen los
valores referidos en la letra i) del articulo 3%alpresente ley.

Articulo 10.- El Instituto Nacional de Propiedadiurstrial
dispondréa de los siguientes recursos: a) Las sgoas
anualmente se le asignen en la Ley de Presupudstas
Nacion o por otras leyes generales o especialéash)
ingresos que perciba por los servicios que preste.

Informar sobre acciones y acuerdos de la AsanitGR

Informar sobre acciones y acuerdos de la Asanit@ER

Recaudar Tasas contempladas en PCT

Fijar valor de tasa de Transmision de PCT. Adesgés,
faculta para que establezca los convenios con ofi@sas
gue actlien como oficinas de busqueda internacional
examen preliminar.

Fija competencia del Director Nacional para dicamas
sobre procesos administrativos necesarios paraadec
tramitacion de solicitud de patente a PCT, aded&§ijar el
valor de la tasa de transmision.

Facultad del Instituto de disponer de los recursogudados
por servicios prestados, incluida la tasa de tr&iémde
PCT.

Fuente: Elaboracion propia.
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CUADRO A-2
TEXTOS LEGALES SOBRE DIVULGACIONES INOCUAS
Ley 19.996 Vigencia entre Ley 20.160 Vigencia Desde 26-1-
1-12-2005 y 2007
25-1-2007
Articulo 42.- No seran consideradas para efectos de "Articulo 42.- No seran consideradas para efectodederminar la

determinar la novedad de la invencién, las divuitgses novedad de la invencion ni el nivel inventivo, digulgaciones
efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la efectuadas dentro de los doce meses anteriorggeskentacion de la
presentacion de la solicitud, en la medida en @yarmsido solicitud, si la divulgacién publica: a) fue hechatorizada o deriva
consecuencia directa o indirecta de: a) Las p@stic del solicitante de la patente, o b) ha sido hedmaneotivo o deriva de
ensayos Y construccion de mecanismos o aparataietpae abusos y practicas desleales de las que hubieselgito el

hacer el solicitante que tenga una invencién erdastb) solicitante o su causante.

Las exhibiciones del invento hechas por el solitéa su

causante en exposiciones oficiales u oficialmente

reconocidas. c) Los abusos y las practicas desldaléas

que hubiese sido objeto el solicitante o su caasant

Fuente: Elaboracion propia.
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