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Patente Provisional en Chile: Procedimiento, Ventajas e Incentivos Para Innovar
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Abstract: Provisional patent in Chile: Procedure, advantages, and incentives to innovate

The production of knowledge and information results in the improvement of living standards. Economic development has determined that the
producers of this knowledge must be adequately rewarded for their inventions, considering that innovation and the solution for problems that
affect people’s productivity and quality of life must be protected. These rewards include property rights granted by an invention patent. However,
in the invention process, there is a time when the inventor needs testing or experimenting for his innovation, and it will become public without
the protection of a final patent application. In this situation and to protect the creative process, it is functional to introduce a type of provisional
patent. It will last for a while until the request for a nonprovisional patent. This article analyzes the provisional patent and its re-introduction into
the Chilean law of intellectual property from a comparative and historical perspective.
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Resumen: La produccion de conocimiento e informacion deviene en la mejora de los estandares de vida. El desarrollo econdémico ha determinado
que los productores de este conocimiento deben ser recompensados adecuadamente por sus invenciones, ya que de esa manera se promueve la
innovacion y la solucion de problemas que afectan a la productividad y a la calidad de vida de las personas. Dentro de estas recompensas aparecen
los derechos de propiedad que se otorgan mediante una patente de invencion. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso de invencién hay un
momento en que el inventor esta en la necesidad de probar o experimentar su innovacion, paralo que se enfrenta a la necesidad de hacerla publica,
sin que su desarrollo le permita presentar una solicitud de patente definitiva. Para esta situacion, y con la finalidad de proteger su proceso creativo,
se consideran ttil un tipo de patente provisional, que durara un tiempo hasta que pueda pedir su patente definitiva. Este articulo analiza la patente
provisional y su re-introduccion en el sistema chileno de propiedad intelectual, desde una perspectiva comparada e histérica.
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Introduccion intereses del inventor que no desea que terceros (polizones o free

riders), sin invertir ni arriesgar, quieran aprovecharse de sus bene-

En Chile el organismo encargado de recibir las solicitudes de paten- ficios'. En el presente articulo mediante tanto un andlisis historico

te y de tramitarlas es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial

de la regulacién en Chile, como un anélisis dogmitico de la figura,
(INAPI) creado por la ley 20.254 de 2008. Dentro de esta proteccién

asi como su consagracion en diferentes legislaciones de diversas la-

a la propiedad intelectual las patentes cumplen un rol fundamental.
Entre los distintos tipos de patente existe la patente provisional, que
es aquella que permite resguardar la novedad de la invencién y ampa-
rar transitoriamente los derechos de los inventores solicitantes contra
posibles usurpaciones. En Chile fue reconocida hasta el afio 2005, y
recientemente, ha sido reestablecida en la ley. Esta nueva patente pro-
visional tiene su origen en un proyecto de ley presentado el aiio 2018,
hoy ley 21.335, promulgada el 22 de junio de 2021 y publicada el 05
de julio de 2021, el que entre otros aspectos relativos a la propiedad
industrial, propone el re-establecimiento de las patentes provisionales
o0 precaucionales.

Considerando la importancia de la propiedad industrial, esencial
para compatibilizar la certeza que requiere el entorno de negocios
con la necesidad de proteger las innovaciones, se parte de la premi-
sa de que el establecimiento de las patentes provisionales protege los

titudes, se estudia el procedimiento para la obtencion de la patente
provisional para concluir las ventajas que de ella devienen.

1. Contexto

En la época moderna, el desarrollo de la proteccion a la propiedad
intelectual se remonta a la Constituciéon de Estados Unidos, vigente
desde 1787. El articulo 1.8 de la ley fundamental americana dispone
que el Congreso de ese pais esta facultado “Para fomentar el progreso
de la ciencia y las artes utiles, asegurando a los autores e inventores,
por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos
escritos y descubrimientos” (Samuelson y Nordhaus, p. 228). En Chi-
le, la proteccién de este tipo de propiedad ha sido reconocida en las
constituciones de 1833, 1925 y 1980 (Larraguibel, 1979, p. 7). Como
plantea Ruiz-Tagle (2004, p. 63), tradicionalmente se distinguen dos
tesis para justificar el privilegio de patentes. La primera de estas,
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! Si bien quienes estdn en contra pudieran sostener que aquello importa incentivos negativos que decantaran en atentados contra la libre competencia, dicha cuestion debiera
resolverse conforme a las normas especificas de dicha materia, lo que escapa de las finalidades de este articulo.
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denominada “tesis de incentivo-lucro-monopolio” plantea que el
medio mas eficiente para el logro de las invenciones necesarias para
el desarrollo econémico es el otorgamiento de derechos monopdli-
cos o exclusivos. La segunda denominada “intercambio de secretos”
plantea que la patente seria el medio idoneo para la divulgacion tec-
noldgica, toda vez que sin ella las invenciones permanecerian lejos
del conocimiento publico. Sefialemos al respecto que la abolicion de
las patentes llevaria a los innovadores a optar sistematicamente por
el secreto de fabricacién con el riesgo de integrarse verticalmente en
unidades de produccion si no son ellos los fabricantes (Tirole, 2017,
p. 462). D"Amore (2015, pp 7-9) complementa distinguiendo entre
distintas teorfas para justificar los derechos de propiedad intelectual:
aquellas que apelan al derecho natural, las pragmaticas y las utilita-
ristas, donde la primera pone énfasis en la relacion del autor con su
obra; la segunda en que los inventores han de ser compensados por
los riesgos y por la inversion de tiempo y esfuerzo que hayan realiza-
do; y finalmente aquella que ve a los derechos como titulos e instru-
mentos de mercado en una, y como un medio para la obtencién de
otra patente de propiedad de un tercero mediante el intercambio en
otra. La solucion del conflicto entre los incentivos a la inversion y el
poder de mercado estd dada por una solucién ecléctica que no es otra
que otorgarles duracion limitada a las patentes (Coloma, p. 189)

El Cédigo Civil chileno, vigente desde 1855, consagra en su articulo
584 que “Las producciones del talento o del ingenio son una propie-
dad de sus autores”, y que ese tipo de propiedad serd regido por leyes
especiales. Samuelson y Nordhaus (2010) sostienen que ‘la legisla-
cion especial que regula las patentes, [...] crea derechos de propiedad
intelectual. El propdsito es conceder al propietario una proteccion
especial contra la copia y uso del material por otros, sin compensar
al propietario o creador original”. Respecto de la duracién de las pa-
tentes, en palabras de Cooter y Ulen (2016, p. 172), al establecer un
monopolio de cardcter temporal destinado a recompensar al inventor
y gravar al comprador, “la vida 6ptima de una patente alcanza un me-
jor equilibrio entre el estimulo de la creatividad y el desaliento de la
difusion”.

Coincidimos con Botana Agra (2017, p. 99) en que “el sistema de
patentes constituye un instrumento basico para el impulso del desa-
rrolllo econdémico y un elemento fundamental para el fomento de la
investigacion e innovacién en el ambito de la técnica”. En términos
similares Bercovitz (2017, p. 477) sefiala que “el derecho de patentes
sirve para promover el progreso tecnoldgico e industrial dentro de
un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible
en el ambito tecnoldgico si no existiera el derecho de patentes”. Clar-
ke (1993, p. 208) complementa esta idea apuntando dos razones que
hacen de la investigacion un proceso econdmico especial. La primera,
toda vez que por una parte tiene un alto grado de incertidumbre,y por
otro por que su producto, esto es, la informacion, tiene caracteristicas
propias de un bien publico.

El concepto de propiedad intelectual comprende tanto los derechos
de autor como la propiedad industrial, “que incluye las patentes de
invencion, los modelos de utilidad, los dibujos y disefios industriales,
las marcas, indicaciones geograficas y de origen, circuitos integrados,
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entre otros” (Burgos, 2014, p. 43). Tirole (2017, p.461) sitda las prime-
ras patentes en la Grecia de la antigiiedad y luego, durante el siglo XV,
en las republicas italianas de Florencia y Venecia. Esas tres sociedades
tienen una caracteristica comdn: Tuvieron un rol hegemoénico en el
mundo antiguo y el de fines de la Edad Media, respectivamente. De
esta manera, las patentes contribuyen al desarrollo econémico y son
poderosos incentivos para quienes invierten en crear conocimiento.

Para que una invencidén sea patentable debe cumplir con ciertos re-
quisitos: Debe ser nueva, implicar actividad inventiva y ser suscepti-
ble de aplicacion industrial. De Souza Querido et al. (2011) explican
que el poder de una patente se expresa cuando el producto o proceso
innovador sale al mercado y el derecho exclusivo garantizado por la
patente genera poder de mercado y la posibilidad para el titular de
obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores. Antes de
salir al mercado, la investigacion y desarrollo puede requerir de la
exposicion al publico. Este es el contexto en que aparece la utilidad
de las llamadas patentes precaucionales o previsionales. Como sefiala
Cortés (2012, p. 249) es en ese periodo donde “la explotacion de la
invencion presenta su maxima rentabilidad, pues el ritmo de desarro-
llo técnico contemporaneo implica que sean las nuevas invenciones o
desarrollos tecnoldgicos los que destruyen el valor econdémico de las
invenciones preexistentes”. Este tipo de patente no es extrana para el
ordenamiento chileno. Al respecto, Claro Solar (1992) explicaba que:

“Dentro del examen previo del invento o descubrimiento que con-
signa la ley chilena para establecer la novedad, el otorgamiento de la
patente precaucional tiene la ventaja de proteger los derechos del des-
cubridor o inventor sin obligarlo a entrar a hacer los gastos que exige
la tramitacion de su solicitud que no podria paralizar sin exponer a
la caducidad de su derecho. Por lo demas, la patente precaucional so-
lamente ampara el derecho preferente del duefio de ella para que se
le otorgue a ¢l la patente de invencidn, si durante el afio se presenta-
ra otra persona solicitando patente para una invencion igual o para
idéntico descubrimiento”. (p. 612)

2. Evolucion de la regulacion de las patentes provisionales o pre-
caucionales en Chile.

El Decreto 588 de 29 de septiembre de 1925, que como senala Garcia-
Huidobro (1992, p. 33) fue el primer texto de la Ley sobre Propiedad
Industrial, disponia en su articulo 13 que cualquier inventor domici-
liado en el pais que tuviese una invencion en estudio y que necesitase
practicar esperiencias o hacer construir algun mecanismo o aparato
el cual le obligue a hacer publica su idea, podra amparar de manera
transitoria sus derechos contra posibles usurpaciones, pidiendo un
certificado de proteccién o “patente precaucional” al 6rgano publico
competente -en este caso la Oficina de Propiedad Industrial, que de-
pendia del Ministerio de Agricultura e Industria- la que se la otorgara
por el término de un afo, previo pago del impuesto que para este
documento se establecia. Este certificado le daba al inventor -que
aqui denomina poseedor- un derecho legal preferente sobre cualquie-
ra otra persona que durante el aino de proteccion pretendiese solicitar
privilegio sobre la misma materia. Si el poseedor de una patente pre-
caucional dejaba transcurrir ese afio sin haber solicitado la patente
definitiva, la ley disponia que el invento pasaria a ser de uso comun.
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Finalmente, en casos especiales justificados, calificados por la Oficina
se establecia que la patente precaucional podria renovarse por un se-
gundo ano, debiendo el interesado abonar un impuesto equivalente a
tres veces la suma pagada por el primer afo.

El Decreto 588 fue reemplazado en el afio 1931 por el Decreto Ley
N° 958, de 27 de julio, “Ley sobre propiedad industrial”. Analizando
el texto publicado en el Repertorio de Legislacion y Jurisprudencia
(1993, p. 16) se aprecia que la nueva Ley mantuvo la patente precau-
cional en el mismo articulo 13, modificando la competencia de la Ofi-
cina por el flamante Departamento de Industrias fabriles, dependien-
te del Ministerio de Fomento. También pasa a denominar al inventor
como dueno de la patente precaucional, a diferencia de la ley anterior
que lo llamaba poseedor.

Esta ley fue reemplazada por laley N° 19.039, sobre privilegios indus-
triales y proteccion de los derechos de propiedad industrial, publica-
da el 25 de enero de 1991. Analizaremos su texto original, de acuerdo
al Repertorio de Legislacion y Jurisprudencia (1993, p. 33), el que en
su articulo 42 introducia las siguientes innovaciones: En primer tér-
mino, el pago de impuesto es reemplazado por pago del derecho. En
segundo lugar, el concepto de “uso comun” es sustituido por el de
“dominio publico”. En tercer lugar se elimina la posibilidad de pedir
una prorroga por un segundo ano, y, finalmente en cuarto lugar, se
establece que el plazo de duracién de la patente definitiva se contara
desde la fecha en que se haya otorgado la patente precaucional.

Cuadro de la patente precaucional en las distintas leyes chilenas
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El 04 octubre de 1999 fue presentado un proyecto de ley?, mediante
mensaje del Presidente de la Republica, que buscaba modificar la ley
de propiedad industrial. Entre otras modificaciones y argumentando
como motivo la adecuacion de legislacion nacional con los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comer-
cio (en espafiol ADPIC, en inglés TRIPS) en materia de patentes de
invencién y procedimientos de concesion, se proponia la eliminacién
de las patentes precaucionales. En la historia de la ley no figura nin-
guna justificaciéon mads alla de aquella, adoleciendo de debate la tra-
mitacion.

El proyecto resulté aprobado el 11 de marzo de 2005, transforman-
dose en la Ley N° 19.996, que modificé el texto de la ley 19.039 de
propiedad industrial eliminando el contenido del articulo 42 que
contemplaba la patente precaucional, y reemplazandolo por otro que
contempla las divulgaciones inocuas®. Este tipo de divulgacién se re-
laciona con el requisito de novedad que se exige para la patentabilidad
de una invencidn, en el sentido de que no constituird un impedimen-
to para obtener una patente el que la invencion haya sido conocida
publicamente antes de que se solicite su registro. Esta excepcion opera
solamente en los casos sefialados en la ley, que considera a las practi-
cas, ensayos y construccion de mecanismos o aparatos que deba hacer
el solicitante que tenga una invencién en estudio, o a las exhibiciones
del invento hechas por el solicitante en exposiciones oficiales u ofi-
cialmente reconocidas y los abusos y las practicas desleales de las que
hubiese sido objeto el solicitante.

Tipo de norma

Nombre

Articulo

Denominaciéon

Plazo de la proteccion

Prorroga

Decreto Ley 588 de 29 de

Sobre organizacion de los servicios

Certificado de protec-

Articulo 13 | ci “patent - fi i, hast fio ma
septiembre de 1925 de la propiedad industrial rticulo cion o “patente precau Un aio Si, hasta por un afio mas
cional
Certificado de protec-
Decreto con Fuerza de Ley Ley sobre propiedad industrial Articulo 13 | cion o patente precau- | Un afio Si, hasta por un afio mas
958 de 27 de julio de 1931 | 7 S°PT¢ProP onoPp P Hastap
cional
EsFaPlec.e normas 'fiphcables a los Certificado de protec-
Ley 19.039 de 25 de enero | privilegios industriales y protec- , - .
. . Articulo 42 | ci6én o patente precau- | Un afio No
de 1991 cion de los derechos de propiedad .
. . cional
industrial
D F
ecreto con uerza cFe Fija texto refundido, coordinado y
Ley N° 3 del 20 de junio | . .
sistematizado de la ley de propie- | No No No No
de 2006 . .
. dad industrial
(Ley vigente)
Ley N° 21.335, del 5 de ju-
lio de 2021 Modifica la ley N° 19.039, de pro-
(Entrard en vigencia una | piedad industrial y la ley N° 20.254 Doce meses, contado des-
8 P yaey | Art. 40 Patente provisional de la fecha de presentaciéon | No

vez que se publique en el
Diario Oficial su regla-
mento)

que establece el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial

de la solicitud provisional

Fuente: elaboracién propia

*Se puede consultar la historia fidedigna de la ley en el siguiente link: https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5621/ fecha de consulta, 28 de agosto de 2019.

*El 2007 con la ley 20.160 se modificé nuevamente el texto del articulo 42, pero referido siempre a las divulgaciones inocuas.
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Como corolario a esta evolucion, nos cabe sefialar que el Acuerdo
ADPIC senala en su art. 33 referido ala “Duracion de la proteccion”
que “La proteccion conferida por una patente no expirara antes de
que haya transcurrido un periodo de 20 afos contados desde la fecha
de presentacion de la solicitud” A dicho respecto, cabe senalar que no
se establece con claridad desde que momento se iniciarfa la referida
proteccion. Ademds, dicho articulo contiene una nota signada con
el namero 8 que dispone: “Queda entendido que los Miembros que
no dispongan de un sistema de concesion inicial podran establecer
que la duraciéon de la proteccion se computara a partir de la fecha
de presentacion de solicitud ante el sistema que otorgue la concesién
inicial”. En dicho sentido, es dable interpretar que existe la facultad
para incorporar este tipo de proteccion.

Por otra parte, el art 62, parrafo 2° establece que “Cuando la adqui-
sicién de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al
otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se aseguraran
de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan
las condiciones sustantivas para la adquisicion del derecho, permitan
su otorgamiento o registro dentro de un periodo razonable, a fin de
evitar que el periodo de proteccion se acorte injustificadamente”. El
cual también da pie de manera tibia a la posibilidad de protegerlos
provisionalmente. En sintesis, el argumento esgrimido para haber eli-
minado la patente provisional pareciera no ser tal.

3. Propiedad industrial y patentes

La propiedad industrial tiene por objeto bienes inmateriales que como
sefiala Gomez Segade (como se cité en Metke, 2001, p. 20) son “crea-
ciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se
hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que por su
especial importancia econdmica son objeto de una tutela juridica espe-
cial” Stiglitz (2008, p. 1703) considera que la propiedad intelectual, a
diferencia de la propiedad sobre la tierra, no puede ser definida precisa-
mente segln limites geograficos, y que no existen contornos naturales
para la propiedad intelectual. Agrega que normalmente los derechos de
propiedad se sostienen como un medio para lograr la eficiencia econo-
mica; pero que, por el contrario, los derechos de propiedad intelectual
resultan en una ineficiencia estitica que solo puede justificarse por los
incentivos dindmicos. Hay ejemplos que sugieren que las ineficiencias
estaticas pueden ser mayores de lo que a menudo se piensa.

Ricardo Sandoval Lopez (2018, p.128) sefiala que la patente “es un de-
recho de propiedad industrial, concedido por el Estado a un inventor
o0 a sus herederos, que le permiten hacer uso exclusivo e impedir que
otras personas puedan hacer uso o explotar la tecnologia o invencién
patentada” Para Marcelo D' Amore (2015, p. 108), una patente de in-
vencion “es un bien intangible representado por medio de un titulo de
propiedad” Esta lo que otorga es un “derecho negativo’, la facultad de
“poder excluir a terceros del uso de la invencién patentada” D' Amore
considera a la patente de invenciéon como el mas fuerte de los dere-
chos de propiedad intelectual en términos de poder exclusorio, pues
da “un monopolio legal respecto de la invencién reivindicada’, lo que
significa que por una parte tiene facultades impeditivas para su uso
por terceros, y por otra, imposibilita el reconocimiento legal de la
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invencion por un tercero aun cuando haya podido arribar a la inven-
cion protegida por sus propios medios.

En Chile, la patente se define ex lege en el articulo 31 inciso 21 de la
ley 19.039 “Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede
el Estado para la proteccion de una invencion. Los efectos, obligacio-
nes y limitaciones inherentes a la patente estan determinados por esta
ley” Como condiciones de fondo se distinguen la novedad, el mérito
inventivo y la aplicacion industrial. Posner y Landes (2004, p. 294 y
ss) sefialan que “la justificacién convencional para otorgar proteccion
legal a las invenciones en cuanto a obras expresivas es la dificultad
que un productor puede encontrar al tratar de recuperar sus costos
fijos de investigacién y desarrollo cuando el producto o proceso que
incorpora una nueva invencion es ficilmente copiable”. En cuanto a
las ventajas, Sandoval (2018, p. 129) menciona el incentivo al creador
que otorga el proteger por un plazo de 20 afios la invencién, unido a
que tendra el monopolio de la explotacion directa o licenciamiento; la
expectativa de resultar favorecido con las licencias de explotacién en
caso de tener éxito comercial la patente; evita el plagio; publicidad del
invento lo que favorece el progreso tecnoldgico; fomento del desarro-
llo de la industria y el comercio asi como la transferencia tecnolégica.
Del mismo modo sefiala algunas desventajas: Dificulta la libre difu-
sién de las innovaciones; genera obstaculos monopolistas; dificulta el
acceso tecnoldgico a los paises menos desarrollados; desincentiva la
investigacion durante el extenso periodo de proteccion y utilizacion
exclusiva sin necesidad de mejorarla.

4.Patente provisional

Las patentes otorgan exclusividad desde que son otorgadas, por lo
que antes de ello no se contaria con un derecho, sino que con una
mera expectativa (Cabanellas, 2004, p. 670). La importancia estriba
en una cuestion de timing: los tramites suelen tomar algun tiempo, y
el periodo inmediatamente posterior a la invencion suele ser el mas
importante en términos econdmicos para su explotacion, de tal ma-
nera que la falta de proteccion en este periodo se contituye en una di-
ficultad a sortear por los “titulares” que efectivamente aun no lo son.

Entre los diferentes tipos de patentes, destaca la patente provisional o
precaucional. La finalidad que persigue es la de “proteger los derechos
del inventor durante el periodo que media entre la presentacion de
la solicitud de una patente y el otorgamiento de esta” como sefiala
Cabanellas (2004, p.669)

Las patentes precaucionales se otorgan con un examen formal o poco
mas que formal de la solicitud presentada al efecto, dando a su titular
derecho a que no se otorguen patentes respecto del objeto de la pa-
tente precaucional durante el periodo determinado sin previa notifi-
cacion al titular de la patente precaucional, dandole oportunidad de
formular oposiciones contra las solicitudes que se presenten sobre el
mismo objeto de la patente que detenta.

En Chile, el tratadista Santiago Larraguibel Zavala (1995, p. 216-
217) plantea que la patente precaucional “se trata de un amparo
transitorio cuando un inventor necesita practicar experiencia que
lo obliguen a hacer publica su idea, y asi evitar la pérdida de la
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novedad..., lo que haria no patentable la invencion”. Para Garcia- Entre las criticas se expone que su finalidad de proteccion en el in-
Huidobro (1992, p. 159) su objetivo no es otro que el de “preservar terregno no seria completamente eficiente. Lo anterior, toda vez que
incolume el derecho del creador més que conjurar el riesgo de una perfectamente pueden servir para impedir el aprovechamiento de un

eventual usurpacion”.

tercero que ha tenido acceso ilimitado o ilicito a dicha patente, trans-
forméndose precisamente en barreras para la obtencion de la patente
por el inventor. (Cabanellas, 2004, p. 671)

Pais Ley Patente precaucional Situacion
Articulo 63.- Cualquier persona que desee asegurar una
fecha de solicitud de patente y que ain no tenga todos los
Portugal* Codigo de Propiedad Industrial. DL n.° | elementos previstos en el articulo anterior puede presentar Vigente
110/2018, de 10 de diciembre de 2018. | una solicitud provisional, posponiendo la entrega de estos
elementos hasta el periodo maximo de 12 meses para la
conversion en una solicitud de patente definitiva.
Desde el 8 de junio de 1995. Codigo
. de Estados Unidos, Titulo 35, seccién | El inventor deberd hacer o autorizar una solicitud de paten- .
Estados Unidos® Vigente

111(b) (35 U.S. Code § 111. Applica-
tion)

te provisional. Tiene un plazo de 12 meses.

Ley de Privilegios Industriales de 2 de

Articulo 29.— A los inventores que antes de obtener un
privilegio pretendan hacer experimentos en publico, de sus

Bolivia® diciembre de 1916 inventos, o exhibirlos en una exposicion oficial o que haya | Vigente
: sido oficialmente reconocida, se les conceder4, al solicitarlo,
los titulos que garanticen provisionalmente la propiedad.
i}fr?ll:llj:l(s s ;Sgiﬁgiizg;\gle;?;i Artl'c.u.l(? 41.- Certificado de proteccion. C}lalquier inventor .
{arias a la Decisién 486 sobre Régimen dom1c11}ado en el pais que tenga en estudio un proyecto fie Vigente
Pert? Comiin de Propiedad Industrial/Co- invencién y que necesite experimentar o construir algiin | Usa el concepto de certificado de
mision de la Comunidad Andina. Pu- mecanismo que le obligue a hacer publica su idea, podra | proteccion en lugar de patente pre-
blicado en el diario oficial El Peruano solicitar un certificado de proteccion que la Direcciéon com- | caucional o patente provisional.
el 28 de junio de 2008. petente le otorgara por el término de un afio.
Section 38. El solicitante puede hacer una o mas solicitudes Vigente
Australia® Patents Act 1990 completas en cualquier tiempo dentro del periodo prescrito
(12 meses)
Nueva Zelanda® Patents Act 2013 Section 37. Existe un periodo de 12 meses desde la fecha de Vigente

presentacion de la solicitud provisional.

India’®

Patent Act 1970

Section 9. Una solicitud (que no sea aplicacion de un con-
vencion o presentada en virtud de PCT) acompanada de
especificacion provisional tiene 12 meses para presentar la | Vigente
especificacion completa desde la fecha de presentacion de
dicha solicitud.

Fuente: elaboracion propia

*Disponible en: https://wipolex.wipo.int/en/text/508629 fecha de consulta: 25 de agosto de 2019

*Disponible en: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/111 fecha de consulta 23 de agosto de 2019

Disponible en: http://www.silep.gob.bo/silep/masterley/126693 fecha de consulta 23 de agosto de 2019

Disponible en: https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/199826/DecLesg1075/52873b29-90f9-b411-e808-cf22931f727b fecha de consulta 25 de agosto de 2019
SDiponible en: https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00088 fecha de consulta 25 de Agosto 2021

°Disponible en: https://www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0068/latest/whole.html fecha de consulta 26 de Agosto de 2021

“Disponible en: https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_31_1_patent-act-1970-11march2015.pdf fecha de consulta 26 de agosto de 2021.
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En Argentina y El Salvador existieron patentes precaucionales, pero
las leyes que las permitian han sido derogadas, por lo que no tienen
aplicacion en la actualidad.

J. Technol. Manag. Innov. 2021. Volume 16, Issue 3

Pais Nombre Articulo

Denominacion

Duracion y prérroga | Estado actual

Decreto 590/95Ley de pa-
tentes de invencién y mo- | Articulo 8°
delos de utilidad

Argentina''

Patente precaucional

Derogado.
Ley Ne 24.481 de patentes de in-
vencion y modelos de utilidad

1 afo prorrogable
cada vez que se venza

Ley de patentes de inven-
El Salvador'?
1913.

cion de 19 de mayo de | Articulos 40 a47 | Patente precaucional

1 afo. Puede ser re- | Derogada por Ley de propiedad
novada por una sola | intelectual Decreto 604 de 15 de
vez. julio de 1993

Fuente: elaboracion propia

5. El restablecimiento de las patentes precaucionales en la ley
chilena.

El 2 de octubre de 2018 ingres6 por Mensaje presidencial a la Cama-
ra de Diputados, el denominado proyecto de “ley corta de INAPT™",
identificado con el boletin 12135-03, hoy ley 21.335, que “Modifica la
ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Cédigo Procesal Pe-
nal”. El concepto de ley corta es una expresion no reconocida en el or-
denamiento juridico de Chile, pero que se ha instalado en el lenguaje
del legislador para designar un tipo de proyecto de ley que aborda un
tema en aspectos puntuales sobre los que hay menos controversia, y
que augura una tramitacion mads rdpida. En materia de moderniza-
cion del sistema de propiedad industrial la “ley larga” fue propuesta
en el afio 2013 y estd sin avance desde el afio 2015. En el caso de
la “ley corta de INAPTI”, como sefiala el Mensaje presidencial que la
propone,'* nuestra legislacion vigente no contempla la posibilidad de
obtener una patente provisional que permita durante un lapso breve
hacer reserva del derecho a solicitarla formalmente. Como argumen-
to, el “Informe de Productividad Proyecto de Ley Corta INAPI” ela-
borado por el Ministerio de Economia Fomento y Turismo fechado
en septiembre de 2018 y anexado al Mensaje, da cuenta de que “uno
de los mayores problemas es que existen proyectos inmaduros donde
los inventores atin no tienen toda la informacion necesaria para hacer
una solicitud formal de patente, pero tienen la necesidad de preservar
con urgencia su contenido” (p. 24).

Una de las razones que se aduce para reestablecer las patentes provisorias
es el interés que reviste para las Universidades. Al respecto Rojas (2007,
p-6) plantea siguiendo a Thiers, que se podria concluir que los objetivos
de la Universidad son continuar su labor educativa, y proteger los resul-
tados de I+D que tienen valor comercial. En dicho sentido y atendidas las
restricciones presupuestarias que padecen la mayoria de las universida-
des es que las patentes provisorias cobran sentido estratégico.

Durante la tramitacion legislativa, en el trabajo en Comisiones se in-
forma el proyecto para ilustrar la decision de la Camara (o Senado)
proponiendo el texto definitivo del proyecto de ley a la Sala. Las Co-
misiones estain mandatadas por los articulos 22 de la Ley Organica
Constitucional del Congreso, 218 del Reglamento de la Cdmara de
Diputados y 38 a 39 del Reglamento del Senado, a reunir los antece-
dentes que estimen necesarios para informar, pudiendo solicitar a las
autoridades la comparecencia de funcionarios, asesorias de especia-
listas, antecedentes, requerir informes, asesoria externa, de la ofici-
na de informaciones y de la Biblioteca del Congreso Nacional, y por
supuesto oir a las instituciones y personas que consideren relevante
cuyas opiniones aportan al debate (Bronfman et al, 2013, p. 141).

6. Analisis de la tramitacion

Como primer comentario, cabe sefialar que el andlisis de la trami-
tacion, no solo reviste interés histérico o cientifico para los jurista
interesados en las materias especificas. También de acuerdo al inciso

"Disponible en: hhttp://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm fecha de consulta 25 de agosto de 2019

Disponible en: http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/3db6532d39¢032fd06256b3e006d8a73/c7dd02a14343cbf3062577bc005¢962b?OpenDocument fecha de consulta: 28 de
agosto de 2019.

Se le llama “ley corta” toda vez que se pretende una 4gil tramitacion que permita destrabar el Mensaje presidencial identificado con el boletin 8907-03 que “Sustituye las leyes
N°©19.039, sobre propiedad industrial y N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial”, ingresado el 29 de abril de 2013, sin movimiento desde el mes de febrero
de 2015. Atn se encuentra en el primer tramite constitucional del Senado. Dicha iniciativa no se refiere a las patentes provisionales o precaucionales. No obstante, el Mensaje si
sefala el fundamento tenido en consideracion para su eliminacion: “Como consecuencia de los acuerdos internacionales adoptados por Chile, la ley N° 19.039 ha sido objeto
de importantes modificaciones. En el afio 2005, la ley N° 19.996 introduce enmiendas con el objeto de adecuar la legislacion nacional al Acuerdo de los Aspectos de la Propie-
dad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC), cuyas reformas mas relevantes fueron la derogacién de las patentes precaucionales y de revalida” Disponible en: https://www.
camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9311&prmBoletin=8907-03 Fecha de consulta: 28 de agosto de 2019.

“Disponible en: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12653&prmBoletin=12135-03 fecha de consulta: 25 de agosto de 2019.
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segundo del articulo 19 del Cédigo Civil, constituye un elemento para
“interpretar una expresion obscura de la ley” al recurrir “a su inten-
cion o espiritu claramente manifestada en ella misma (la ley) o en la
historia fidedigna de su establecimiento”.

Tanto en el Mensaje, como en el Primer informe de la Comision de
Economia, Fomento, Micro, Pequenia y Mediana Empresa, Proteccion
de los consumidores y Turismo, fechado 11 de enero de 2019, se plan-
ted que la patente provisional irfa en beneficio de las universidades
y pequenos emprendedores. En dicho informe, la Directora Nacional
(s) de INAPI, Carolina Belmar sefal6 que las patentes provisionales
son figuras “muy usadas en derecho comparado y que aparece de gran
utilidad en Chile”. Ello pues permite al inventor presentar la solicitud
sin cumplir con la totalidad de las formalidades para poder gozar de
la fecha original de presentacion teniendo un plazo de un afno para
ingresar formalmente el formulario completo (pp. 20-21 y 36-37).

Elinvitado Juan Pablo Egafia asesor en materias de Propiedad Intelec-
tual de la Sociedad de Fomento Fabril. (SOFOFA)" manifesté que los
inventores tendrian la posibilidad “de entrar con una solicitud bésica,
sin intervencion de estudios juridicos, para fijar una fecha prioritaria
y poder juntar recursos que un afio después permitan presentar una
solicitud regular” (pp 24-25). El invitado Carlos Harms, abogado en-
cargado de Estudios de Asociacion de Emprendedores de Chile (ASE-
CH) comento el caso de unas personas “que desarrollaron una inven-
cion, pero los costos del tramite en Inapi eran altisimos. Concurren
a Corfo que les exige el producto minimo viable y cuando estuvieron
en condiciones de inscribirlo en Inapi, les sefialaron que ese invento
ya se estaba desarrollando y comercializando, no es innovador y no
tienen prioridad”. (p. 33)

En la Cdmara de diputados, fueron presentadas tres indicaciones al
proyecto, dos que finalmente fueron retiradas, y otra aprobada por
unanimidad para eliminar la frase “de tal manera que la invencion
pueda llevarse a cabo por una persona experta en la técnica” (p. 67).
Una vez aprobado en dicha Cdmara, el proyecto paso al Senado, en
cuya Comision de Economia en sesion de 10 de julio de 2019, la Di-
rectora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, seora Loreto
Bresky presentd el Proyecto. La Directora sefialé que se reestablece la
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patente provisional fijando una invencién “con un puntito rojo mien-
tras en paralelo se ve la factibilidad, ensayos, mercados, preparacion
de documentacién y asi, la persona no se embarca en un proceso de
solicitud de patente si no tiene esa claridad”. Ademas sefialé que esta
medida apunta principalmente a las Universidades (p. 14). En sesion
de 24 de julio de 2019 expusieron los Directores de la Asociacion Chi-
lena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) Marcelo Correa y Eduardo
Molina quienes al referirse a la materia en comento sefialaron que
“este articulo tal como se encuentra redactado dara pie a confusio-
nes y exigencias incumplibles, dado que, por un lado, su espiritu es
permitir la presentacion de invenciones que aiin no se encuentran
totalmente desarrolladas, pero, por otro lado, exige que el documento
describa la invencién de manera suficientemente clara y completa, lo
que no es posible por su naturaleza de provisional” Por ello propo-
nen que el proyecto tenga una redacciéon mas precisa en este punto
(p. 18-19). Los directores de ACHIPI proponen modificaciones en
los incisos 4° agregando la frase “atendido el propdsito de la misma”
que contextualiza la naturaleza de la patente provisional; y 5° donde
agregan la frase “y continuara su tramitacion en el mismo expediente
administrativo de la solicitud provisional” que parece ser correcta en
cuanto a la economia procesal. Durante la tramitacion en el Senado,
en la sesion N° 48, de fecha 11 de septiembre de 2019, el senador
Rodrigo Galilea se refiri6 a este tipo de patente, considerando que for-
talece las posibilidades de financiamiento a los inventores nacionales
y que contribuyen “al objeto de que un inventor tenga la posibilidad
de patentar y disponer de tiempo para terminar después su investiga-
cion?” (pps. 52 'y 53). Este proyecto de ley ha concluido su tramitacion
en el Congreso y con fecha 5 de julio de 2021 fue publicado en el
Diario Oficial, contemplando un nuevo articulo 40' que reestablece
la patente provisional en nuestro sistema.

Esta ley tiene una entrada en vigencia diferida, que depende de la
publicacién del reglamento de esta ley en el Diario Oficial. Ese regla-
mento lo debe dictar el Presidente de la Republica en un plazo de seis
meses contado desde 5 de julio de 2021, mediante decreto supremo
expedido por el Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Una
vez que ese reglamento haya sido publicado los investigadores podran
acogerse a la proteccion y beneficios que otorga la patente provisional.

"“*Principal entidad del gremio empresarial de Chile que de acuerdo a su web, agrupa el 100% de la actividad industrial en Chile. Disponible en: https://web.sofofa.cl/nosotros/

que-es-sofofa/ fecha de consulta 25 de agosto de 2019.

1“Articulo 40.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 42, cualquier persona que tenga una invencion, pero que aun no pueda cumplir con todos los elementos de una
solicitud de patente para su presentacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 43, podra presentar una solicitud de patente provisional, que el Instituto reconocera por el

término de doce meses, previo pago de la tasa correspondiente.

La solicitud de patente provisional confiere a su titular un derecho de prioridad por el plazo sefialado en el inciso anterior, contado desde su presentacion. La solicitud provi-

sional no podré reivindicar la prioridad de una solicitud anterior.

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

el reglamento.

Ademas, la solicitud de patente provisional deberd venir acompafiada de un documento en espaiol o inglés que describa la invencion de manera suficientemente clara y

completa. En caso de ser necesario deberd acompanarse también, al menos, un dibujo.

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

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

La solicitud definitiva conservard la prioridad de la solicitud provisional, siempre que su contenido no implique una ampliacién del campo de la invencién de esta ultima
o de la divulgacion contenida en la solicitud provisional. Si la solicitud definitiva ampliare dicho campo, los contenidos modificados tendran para todos los efectos juridicos

la fecha de presentacion de la solicitud definitiva.

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

de patente."
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Conclusiones

1.- Del anlisis de la historia de las leyes, se concluye que los argu-
mentos para eliminar dicha institucion se refirieron a compromisos
supuestamente adquiridos con la comunidad internacional, como se
senalé en mensaje presidencial que la derogé. Durante la misma tra-
mitacién de la ley que la eliminé no hubo debate sobre este tipo de
patente. Fue eliminada sin mediar argumentos a favor ni en contra.

2.- Las leyes de propiedad industrial de diferentes paises de América
Latina incorporaron este tipo de patente desde finales del siglo XIX
y comienzos del siglo XX. Sin embargo, hacia finales del siglo pasa-
do hubo una tendencia para eliminarla. Chile fue parte de ella, en
un proyecto de ley iniciado en 1999 y finalizado en 2005. Trece anos
después, se ha intentado restablecerla. Lo llamativo del caso es que
las leyes de propiedad industrial de Estados Unidos de América, que
nunca la contemplaron, si lo hicieron a contar de 1995, cuando se
incorporo a su legislacion federal la posibilidad de solicitar provisio-
nalmente una patente.

3.- El articulo 42 de la ley chilena de Propiedad Industrial, en su re-
daccién actual, contempla la divulgacion inocua. Este concepto cons-
tituye una excepcion al requisito de novedad que debe cumplir toda
patente de invencion, ya que permite que se pueda dar a conocer una
invencién antes de la solicitud de la patente. La proteccion es pasi-
va porque se limita a no perjudicar el caracter de novedoso. La dife-
rencia con la patente precaucional radica en que esta ultima tiene un
caracter activo, ya que debe proteger al inventor que la ha obtenido
en contra de otro que pretende patentar una invencion idéntica a la
protegida. Por ello, la patente provisional funciona y se entiende en
relacion con el derecho de prioridad que otorga.

4.- En la tramitacién de la ley 21.355 no se esgrimieron razones de
peso para reintegrar esta figura. A este tltimo respecto, consideramos
que la patente provisional o precaucional constituye un incentivo a
los inventores en general, pero particularmente a las instituciones de
educacién superior, como universidades y centros de investigacion,
para poder proteger de manera transitoria aquellas innovaciones que
requieren el cumplimiento de una serie de requisitos para obtenerse,
en definitiva.

5.- La ley 21.335 restablece la patente precaucional, llaméndola pa-
tente provisional. Lo importante es que confiere a su titular un de-
recho de prioridad, que dura un afio. Esto es una manifestacion del
principio “Prior in tempore, potior in iure’, o el anglosajon “First in
time, first in right” primero en el tiempo, mejor en el derecho. Debe-
mos entender que esta prioridad se ejercerd sobre cualquier otro que
pretenda patentar una invencion idéntica. El procedimiento para que
el inventor que ha obtenido esta patente provisional pueda actuar en
contra de quien pretenda registrar una idéntica, debe ser el mismo
que se aplica para la proteccién de las patentes definitivas.

6.- Al restablecer de la patente provisional cualquier persona que ten-
ga una invencion susceptible de ser patentada deberd estar atenta a
solicitar este tipo de patente, teniendo presente que, una vez reali-
zada esa gestion, dispondra de doce meses para solicitar la patente
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definitiva. En caso de no obtener la solicitud definitiva dentro de ese
plazo, que es improrrogable, caducara su patente provisional y su so-
licitud se tendrd por no presentada. Este proyecto, a diferencia de las
normativas anteriores, no establece una norma expresa que dispon-
ga que la invencién cuyo patentamiento ha fallado pasa a ser de uso
comun, o de dominio publico. Esa falta de claridad puede provocar
que, si un inventor obtiene una patente provisional y luego no puede
obtener la patente definitiva, quedaria expuesto a que se considere
que su invento no cumple con el requisito de novedad. Este eventual
problema podria subsanarse con una interpretacion extensiva de las
normas sobre divulgacion inocua, pero el proyecto no se refiere a ello.

7.- Del analisis tanto de la regulacion previa, de la discusion legis-
lativa, como de las normas comparadas y el procedimiento, nos es
dable destacar las siguientes ventajas: i) el que puede gozarse tem-
pranamente de la proteccion de la innovacién con ii) requisitos mas
sencillos que una patente definitiva, puesto que iii) no es necesario
cumplir con todos los requisitos formales de una solicitud de patente,
como las reivindicaciones ni las declaraciones del articulo 44 (nove-
dad, propiedad y utilidad de la invencion), bastando solo describir de
manera suficientemente clara y completa la invencién, lo que implica
iv) un coste econdmico menor. La patente provisional otorga fecha de
presentacion y derecho de prioridad a la invencidn, v) resguardan-
dole durante el término de doce meses que senala el nuevo articulo
40 para que vi) pueda, vincularse con empresas u otros socios, vii)
apalancar fondos, o viii) hacer prospeccion comercial. También es ttil
toda vez que ix) permite la realizacién de experimentos que permitan
dilucidar la efectividad cientifico-técnica. Permite x) estudiar la viabi-
lidad comercial, ademds del xi) posicionamiento temprano mediante
el marketing. En definitiva le da la opcién al inventor para que pueda
evaluar el persistir en la tramitacion de la patente definitiva.

A la fecha de publicacion de esta contribucién académica, no se ha
publicado el Reglamento, mismo que conforme al articulo 8° transi-
torio de la ley 21.335 le otorgara vigencia a la ley, y para lo cual existe
un plazo de seis meses desde su publicacion que fue el 05 de julio de
2021, de acuerdo al articulo 7° transitorio. Es de esperar que dicho
Reglamento complemente adecuadamente la ley clarificando adecua-
damente los puntos aqui senalados.
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