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MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA
UN PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE
LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

SANTIAGO, 24 de abril de 2013.-

MENSAJE N ° 060- 361/

Honorable Senado:

En uso de mis facultades
constitucionales, tengo el honor de someter a
vuestra consideracidén el siguiente proyecto de
ley que reemplaza a la ley N° 19.039, de
Propiedad Industrial.

I. ANTECEDENTES .
1. Importancia de la Propiedad Industrial.

La propiedad industrial constituye una
rama de la propiedad intelectual que, junto al
derecho de autor y sus derechos conexos, se
erige como una herramienta fundamental para la
proteccidén de las creaciones del intelecto
humano. Mientras el derecho de autor ampara, a
rasgos generales, las obras literarias,
artisticas % cientificas, la propiedad
industrial protege las creaciones vinculadas a
la industria y el comercio, otorgando a su
titular un derecho exclusivo para su
explotacidén comercial por un periodo de tiempo
determinado. En este ambito de proteccidén se
encuentran las patentes de invencidn, disefios
industriales, modelos de utilidad, esquemas de
trazado y topografias de circuitos integrados.

Asimismo, bajo el amparo de la propiedad
industrial se encuentra la proteccidén de
signos distintivos, los cuales constituyen
activos 1intangibles para sus titulares toda
vez que poseen el valor de diferenciar los
productos y servicios existentes en el mercado
por la via de aportar informaciédn sobre su
origen empresarial vy, eventualmente, sobre su



calidad. Ejemplos de signos distintivos son
las marcas, frases de ©propaganda, marcas
colectivas, marcas de certificacidén, nombres
comerciales, indicaciones geogréaficas %
denominaciones de origen.

Asi configurada, la propiedad industrial
cumple funciones relevantes en distintos
aspectos de un pais. En primer lugar, la
propiedad industrial estimula la innovacién,
esto es, la creacién o mejoramiento de una
idea o tecnologia y su posterior introduccidn
en el mercado. En efecto, la concesidén de
derechos de propiedad industrial permite a sus
titulares obtener una retribucidén al esfuerzo
e inversién aplicada en invenciones 3%
creaciones innovadoras, y en el desarrollo de
nuevos emprendimientos.

A mayor abundamiento, 1los derechos de
propiedad industrial participan de todas las
etapas en el proceso de innovacidén, las cuales
estdn categorizadas por el Manual de Oslo
"Medicidén de las Actividades Cientificas vy

Tecnoloégicas. Directrices propuestas para
recabar e interpretar datos de la innovacidn
tecnoldgica” de la Organizacidén para la

Cooperacidén y el Desarrollo Econdémico (OCDE) .
Es asi como desde el desarrollo de una idea
hasta la comercializacidén del producto en que
se materializa, se ven involucrados derechos
de propiedad industrial como, a modo ejemplar,
se indica a continuaciédn.

a. Creacién de la idea: El1 secreto
empresarial es una herramienta efectiva para
proteger el proceso de creacidn de toda nueva
idea, el cual implica trabajo vy capital
invertido en busca de una justa retribucidn.

b. Etapa de desarrollo: Las patentes de
invencién, modelos de utilidad, asi como 1los
disefios 1industriales permiten proteger los
resultados de la investigacidén que perfecciona
la idea, que puede consistir en prototipos,
ensayos u otros.

C. Etapa de produccidn: Una vez
desarrollado el producto, comienza una fase
fundamental del proceso de innovacién

consistente en la fabricacién o manufactura
del producto ideado durante la investigacidn,
siendo posible wutilizar 1los mismos derechos
que en la etapa anterior.



d. Etapa de comercializacién: E1 ciclo
de innovacidén concluye con la introduccidn del
producto o servicio en el mercado, para lo
cual resulta fundamental su posicionamiento.
Para esto, los signos distintivos colaboran en
la ordenacién de los mercados, proveyendo
informacién acerca de los productos 0
servicios de manera de evitar la confusidén en
el publico y prevenir falsificaciones y abusos
por parte de los competidores.

Es por ello que una adecuada proteccidn
de la propiedad industrial Jjuega un papel
relevante dentro de las politicas de
innovacién, las que en tltimo término
contribuyen al desarrollo sostenido de la
economia. Actualmente, Chile es uno de 1los
paises en que més solicitudes de marcas se
presentan por afio en relacién a su Producto
Interno Bruto (PIB). En cuanto a las patentes,
si bien el numero de solicitudes presentadas
en el pais no es bajo en comparacidén a otros
paises de similar nivel de desarrollo vy
tamafio, lo cierto es que al igual que en
muchos de estos paises, la mayoria de dichas
solicitudes corresponde a solicitantes
extranjeros. De esta manera, un eficiente
sistema de otorgamiento y defensa de derechos,
la transferencia del conocimiento, la
inclusién de nuevas categorias de signos
distintivos y la introduccién de obligaciones
y excepciones dque promuevan la competencia
pueden colaborar de forma relevante en el
desarrollo innovativo.

Como consecuencia de lo anterior, la
propiedad industrial constituye una
herramienta relevante para las politicas de
emprendimiento destinadas a las empresas de

menor tamafo, las cuales generan
aproximadamente el 59% del empleo en el pais.
En efecto, los derechos de propiedad

industrial pueden facilitar que las empresas
de menor tamafio se incorporen al ecosistema de
innovacién como actores relevantes. Al
respecto, los modelos de wutilidad y disefios
industriales son mecanismos ©particularmente
idéneos para el fomento de estas empresas,
toda vez que recaen en creaciones capaces de
ser desarrolladas atendido su nivel de
produccidén y capital.

Asimismo, los signos distintivos
favorecen el posicionamiento de estas empresas



en el mercado, al dar cuenta del origen
empresarial y, en ciertos casos, de la calidad
de los productos y servicios que ofrecen, como
por ejemplo a través de una marca, sea ésta
comercial, colectiva o de certificacidén, asi
como mediante nombres comerciales,
indicaciones geograficas y denominaciones de
origen.

Por otra parte, la propiedad industrial
permite la difusién del conocimiento. Si bien
los derechos de propiedad industrial se
configuran como monopolios temporales en favor
de sus titulares, éstos deben dar a conocer su
invencién a fin de obtener dicha proteccidn.
Asi, una vez transcurrido el ©periodo de
proteccidén, la invencidén ingresa al dominio
publico y toda la sociedad puede beneficiarse
de ese conocimiento. Este es el caso de las
patentes de invenciédn, los disefios
industriales, los modelos de utilidad y 1los
esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados.

Finalmente, la propiedad industrial
reconoce al bien comin como una limitacidén de
los derechos que otorga. Tanto el derecho
internacional, como el comparado, reconocen
limitaciones y excepciones fundadas en el
acceso al conocimiento y la promocidén de la
competencia, entre otras. Esto es asi, por
cuanto un régimen de proteccidén de la
propiedad requiere de un estatuto balanceado
en relacidén con otros derechos vy principios
relevantes para la sociedad. Estas
limitaciones y excepciones se ven
representadas en las materias excluidas de
patentabilidad, 1la existencia de licencias
obligatorias y el agotamiento de los derechos,
por nombrar algunas.

2. Evolucién de la legislacién de Propiedad
Industrial.

La propiedad industrial, como rama de la
propiedad intelectual, se formé a partir del
siglo XVI en Europa vy, desde la celebracidn
del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, en 1883, ha tenido un
gran desarrollo.

En Chile, la proteccién de la propiedad
industrial se inicia con la Constitucién
Politica de 1833, la cual en su articulo 152



garantizé que: “Todo autor o inventor tendré
la propiedad exclusiva de su descubrimiento, o
produccidén por el tiempo que le concediere la
ley; vy si esta exigiese su publicacidén, se
dard al inventor la indemnizacidn competente”.
Poco después, en 1840, entra en vigencia la
primera ley sobre patentes, la cual establecia
el privilegio de invencidn; y el privilegio de
introduccién respecto de creaciones efectuadas
en otras naciones y desconocidas en Chile. En
1874, entra en vigencia la primera ley sobre
“Marcas de Fabrica y de Comercio Nacionales o
Extranjeras”.

El Cédigo Civil, en 1855, refuerza la
proteccidén del derecho de autor y la propiedad
industrial al reconocer que las producciones
del talento o del ingenio son de propiedad de
sus autores, excluyendo que fueran meras
concesiones o privilegios.

Mas tarde, la Carta Fundamental de 1925
asegura en el numeral 11 del articulo 10 a
todos los habitantes de la Republica: “La
propiedad exclusiva de todo descubrimiento o
produccidén, por el tiempo que concediere la
ley. Si ésta exigiere su expropiacidén, se daréd
al autor o inventor la indemnizacién
competente”. Bajo la vigencia de esta
Constitucibén se dicta el primer cuerpo legal
que sistematiza la regulacidén de esta clase de
propiedad, esto es, el decreto ley N° 588
sobre la Organizacién de los Servicios de
Propiedad Industrial, de 29 de septiembre de
1925, el cual dispone el sistema de proteccidn
de marcas, patentes de invencién y modelos
utilidad.

Poco tiempo después, el decreto con
fuerza de ley N° 291, ordené refundir en un
solo texto las normas contenidas en él1 y 1lo
dispuesto en el citado decreto ley N° 588, en
merito de lo cual el decreto ley N° 958 sobre
Propiedad Industrial es dictado el 8 de junio
de 1931 y publicado en el Diario Oficial el 27
de julio de ese mismo afio.

En 1980, la nueva Constitucidén se refiere
por primera vez al concepto de propiedad
industrial al prescribir en el numeral 25 del

articulo 19 que: “Se garantiza, también, la
propiedad industrial sobre las patentes de
invenciédn, marcas comerciales, modelos,

procesos tecnolébgicos u  otras creaciones



andlogas, por el tiempo que establezca la
ley”. Por su parte, la norma constitucional
instaura la funcidén social de la propiedad
como una limitacién del ejercicio de 1los
derechos de 1la propiedad industrial vy hace
aplicable a aquellos derechos las normas
relativas a la expropiacidén del derecho de
dominio.

Casi una década después, el 25 de enero
de 1991, se publica en el Diario Oficial 1la
actual ley N° 19.039 sobre Propiedad
Industrial, cuya fuerza obligatoria comienza
el 30 de septiembre de 1991, con la entrada en
vigencia de su reglamento, esto es, el Decreto
N°® 236 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccidn.

Desde la entrada en vigencia de la ley N°
19.039, el Estado de Chile ha suscrito una
serie de acuerdos multilaterales que recaen en
materia de propiedad industrial. E1 30 de
septiembre de 1991 se publica en el Diario
Oficial el decreto N° 425, de ese mismo afo,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el
cual promulgd el Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial (1883).
Por su parte, el decreto N° 16, de 1995, del
citado Ministerio, promulgd el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) de la Organizacidédn Mundial de Comercio
(OMC), el cual entrd en vigencia el dia 1° de
enero de 2000. El1 afio 2009, entra en vigencia
el decreto N° 52 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, que promulga el Tratado de
Cooperacidén en Materia de Patentes (PCT) v,
més recientemente, el 16 de febrero de 2012,
se publica en el Diario Oficial el decreto N°
82, del mismo Ministerio, que promulgd el
Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT).

Ademds de lo anterior, Chile ha suscrito

% ratificado una serie de acuerdos
comerciales, lo cuales en su mayoria contienen
compromisos vinculados a la propiedad
intelectual.

Como consecuencia de los acuerdos

internacionales adoptados por Chile, la ley N°
19.039 ha sido objeto de importantes
modificaciones. En el afio 2005, 1la ley N°
19.996 introduce enmiendas con el objeto de
adecuar la legislacién nacional al Acuerdo de



los Aspectos de la Propiedad Intelectual
relativos al Comercio (ADPIC), cuyas
reformas més relevantes fueron la derogacidn
de las patentes precaucionales y de revalida,
el aumento del plazo de proteccidédn de las
patentes a 20 afios contado desde la
presentacidén de la solicitud, la incorporacién
del régimen de divulgaciones inocuas y el
reconocimiento de las indicaciones geograficas
y denominaciones de origen.

En el afio 2007, la ley N° 20.160 modificd
la ley N° 19.039, esta vez para cumplir 1los
compromisos adoptados en el Tratado de Libre
Comercio suscrito con Estados Unidos y 1los
paises participes de la Asociacidén Europea de
Libre Comercio (AELC), disponiendo cambios
relativos a divulgaciones inocuas, proteccidn
suplementaria de patentes, proteccién de la
informacién no divulgada, regulacidén de las
indicaciones geogradficas y denominaciones de
origen, marcas colectivas y de certificacién.

La reforma mas reciente a la ley N°
19.039 se produjo con la ley N° 20.569 de
2012, la cual introduce cambios derivados de
la ratificacidédn del TLT y PCT.

En cuanto a la evolucién de los
organismos encargados del registro de 1los
derechos de propiedad industrial, la tendencia
ha ido en el sentido de dotarlos de cada vez
mas autonomia. La primera ley de marcas, de
1874, radicaba 1la facultad de registro vy
concesién de marcas comerciales en la Sociedad
Nacional de Agricultura y Colonizacidn, creada
en 1838. Por otro lado, la primera ley de
patentes, de 1840, sefialaba que la autoridad
encargada de conceder las patentes
correspondia al Presidente de la ReplUblica por
intermedio del Ministerio del Interior.
Posteriormente estas facultades se
centralizaron en la Oficina de Propiedad
Industrial, dependiente de dicho ministerio.
Con el tiempo esta facultad se radicdé en el
Departamento de Propiedad Industrial del
Ministerio de Economia.

Un hito trascendental en esta evolucidn
fue la promulgacién de la ley N° 20.254, de
2008, que cred el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (Instituto), servicio
publico descentralizado de caracter técnico vy
juridico encargado de la administracién vy



atencién de los servicios de 1la propiedad
industrial, que comenzdé a operar en 2009.
Junto con la creacién del Instituto, se
reconocid la importancia de abarcar la
propiedad industrial en toda su complejidad.
Un sistema de propiedad industrial debe
comprender tanto el registro de los derechos
como también la transferencia tecnoldgica, la
difusién del conocimiento y la proposicidédn de
politicas publicas relacionadas.

3. Problemas de la Legislacién Actual.

La ley N° 19.039 entré en vigencia el afio

1991, insertandose en una realidad muy
diferente a la actual. En efecto,
transcurridos 21 afios de vigencia, las

solicitudes de registro de derechos de
propiedad industrial han crecido notoriamente.
A modo ejemplar, mientras en el afio 1991 se
presentaban 16.000 solicitudes de marcas
comerciales y 800 de patentes de invencidn, en
el afio 2012 se presentaron més de 53.040
solicitudes de marcas comerciales (33.693 de
marcas nuevas % 19.347 solicitudes de
renovaciones) y 3.760 solicitudes de patentes
de invenciédn.

Por su parte, la ley ha sido objeto de
tres modificaciones que si bien han sido un
aporte en cuanto a su contenido, han
convertido a la ley N° 19.039 en un cuerpo
inorgdnico y de dificil comprensién.

Como consecuencia de lo anterior, es
posible identificar una serie de problemas que
se describen a continuaciédn.

a. Falta de adaptacién a la realidad actual.

El desarrollo de la tecnologia, de 1la
industria y nuevas maneras de hacer negocios,
asi como la réapida insercidn internacional de
Chile como consecuencia de su politica de
comercio exterior, han puesto en evidencia la
necesidad de incorporar nuevas areas de
proteccidén y mejorar las existentes.

En materia de signos distintivos, se hace
imprescindible incorporar nuevos tipos de
marcas para entregar mejores herramientas a
nuestras empresas y emprendedores al momento
de elegir cbdmo identificar sus productos o
servicios.



Por otra parte, es necesario otorgar
clases de marcas que sean efectivamente usadas
por los titulares y <cuyo registro no sea
oneroso, protegiendo ademés el nombre
comercial, de acuerdo a lo dispuesto en el
Convenio de Paris.

En cuanto a los derechos que promueven la
asociatividad, la falta de requisitos vy
definiciones claras de las marcas colectivas y
de certificacidén vy ausencia de normas de
control respecto a las indicaciones
geograficas vy denominaciones de origen ha
hecho que, desde su incorporacidédn en el afio
2005, se hayan otorgado muy pocos registros.

Respecto al registro de marcas, en la
actualidad muchas solicitudes son rechazadas
debido a la existencia ©previa de signos
distintivos en la misma «clase o clases
relacionadas que no se usan y son idénticas o
similares a la marca solicitada, impidiendo
que nuevos actores puedan registrar y
comercializar sus productos y servicios con su
marca.

En cuanto a las causales de
irregistrabilidad de marcas, no existe una
diferenciacidén entre causales absolutas vy
relativas de irregistrabilidad, siendo ademas
necesario sistematizarlas de mejor manera para
que los solicitantes puedan saber con mayor
claridad las razones del rechazo.

En relacién al derecho a la patente, en
la actualidad, este sélo puede ser objetado a
través de acciones que se encuentran
destinadas ya sea a impugnar la solicitud a
través de una oposicidén o a anular un registro
concedido, impidiendo su transferencia al
verdadero inventor para que guede registrada
la invencién a su nombre.

Respecto a los secretos empresariales, su
definicidén actual no se ajusta a la definicidn
del Acuerdo sobre los ADPIC.

Finalmente, en relacidén a los disefios vy
modelos de utilidad, las definiciones actuales
son propias de los modelos de negocios del
siglo pasado y no permiten abarcar la total
complejidad de la creatividad. Asimismo, la
proteccidédn que otorgan estos derechos es poco
coherente «con la industria en la gque se
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desarrollan. En particular, los disefios
industriales que funcionan generalmente en
base a colecciones y tienen un ciclo de vida
comercial corto, no requieren en todos 1los
casos de largos tiempos de examen como existe
en la actualidad.

b. Procedimientos anticuados.

La ley vigente fue redactada en una época
en que el uso de internet y otras herramientas
tecnoloégicas no se encontraban lo
suficientemente desarrolladas. Por otra parte,
la ley incorpordé nuevas instituciones como las
denominaciones de origen e indicaciones
geograficas, sin que existiera experiencia
previa sobre la cual construir su regulacidn.

Como consecuencia de lo anterior, la
mayor parte de los plazos fueron pensados para
los tiempos del teléfono y el correo sin tener
en cuenta las tecnologias digitales e
Internet. En la actualidad vy siguiendo 1la
tendencia internacional, el uso de internet se
ha masificado no sélo entre los particulares
sino también en el sector publico y cada vez
son mas los organismos que ofrecen sus
servicios por este medio. La ley de propiedad
industrial no puede impedir este desarrollo y
los plazos que en ella se contienen tienen que
dar cuenta de esta realidad, de forma tal que
las solicitudes sean gestionadas en menor
tiempo posible, lo que sin duda ird en
beneficio no s6lo de los titulares de
derechos, sino también del publico en general.

Un segundo  problema identificado se
refiere a los procedimientos de marcas, 1los
cuales carecen de la eficacia necesaria para
proteger de manera integral tales activos. Lo
anterior se produce debido a que en el
procedimiento de concesién del registro,
primero se realiza el examen de forma, luego
viene la publicacidén de la marca para
enseguida realizarse el examen de fondo,
dilatando y haciendo m&s oneroso su registro.

En relacién a los procedimientos de
patentes, su tramitacién se puede dilatar
mediante la presentacidén de oposiciones sin
fundamento, 1lo que se traduce en un menor
plazo de vigencia de estos derechos.
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Otro problema dice relacién con
innumerables vacios en materia de
procedimientos, exigiendo cada vez mas de un
trabajo interpretativo por parte del Instituto
y la aplicacién por integracién de la ley N°
19.880 y del Cdédigo de Procedimiento Civil,
dependiendo de la naturaleza del
procedimiento. Esto, a su vez, redunda en
inseguridad juridica y la aplicacién de plazos
y exigencias que no dicen relacidén con los
derechos que se buscan proteger.

c. Ausencia de limitaciones y excepciones.

Como se ha dicho, 1la ley de propiedad
industrial vigente ha sido el resultado de
varias reformas mediante las cuales se han

incorporado nuevos derechos y mejores
estdndares de proteccién. Sin embargo, la
préactica % las experiencias comparadas

demuestran la necesidad de contar con
limitaciones y excepciones a los derechos de
propiedad industrial que permitan balancear
los intereses de proteccidén y fomento a la
innovacién, con otros igualmente relevantes
para el desarrollo de un pals, como son el
acceso al conocimiento y la competencia, por
nombrar algunos. Asi, nuestra ley no cuenta
con instituciones tan importantes y comunes en
la mayor parte del mundo como excepciones para
fines de investigacioén O Ppara usos no
comerciales.

d. Altos costos para los particulares.

Una parte significativa de 1los gastos
asociados a la tramitacién de derechos de
propiedad industrial estd establecida en 1la
ley. Esto significa en muchos casos una carga
innecesaria especialmente para pequefios
emprendedores. Dentro de estos gastos,
especial relevancia representa la publicacidn
de las solicitudes <con el objeto de dar
conocer a todo interesado la tramitacidén de un
derecho de ©propiedad industrial que puede
eventualmente afectarle.

En la actualidad, la ley exige la
publicacién en el Diario Oficial, cuyo costo
debe ser asumido enteramente por el
solicitante. A modo ejemplar, una solicitud de
marca requiere muchas veces la publicacidédn de
dibujos en colores, ademds de largos listados
de productos vy servicios correspondientes a



12

distintas clases, lo cual puede ser muy
Ooneroso.

En base a 1la tecnologia disponible es
posible realizar esta publicacién de manera
gratuita mediante la creaciédn de una
publicacidén electrénica administrada por
INAPI, en la cual sea el propio servicio el
encargado de efectuarla, disminuyendo no solo
los costos para el solicitante, sino también
ahorrando tiempo para aquel.

Adicionalmente, la ley N° 19.039
establece tasas para el inicio de la
tramitacién y el otorgamiento de derechos de
propiedad industrial, sin distinguir el tipo
de solicitante. Una politica efectiva de
emprendimiento, requiere una diferenciacidén en
el pago de tasas que fomente la igualdad de
oportunidades y no constituya una barrera de
entrada para ciertos sectores de la poblacién.

e. Falta de sistematicidad.

La propiedad industrial es una
herramienta, y como tal, su uso debe ser 1lo
mas sencillo y accesible posible para quienes
pretende beneficiar. En este sentido, la ley
debe aspirar a proveer la mayor claridad vy
sistematicidad posible en un &area que muchas
veces se torna extremadamente técnica, de
manera de permitir que los propios usuarios
sean capaces de entender e impulsar la
tramitacién de sus derechos de propiedad
industrial.

Desafortunadamente, la ley actual no estéa
cumpliendo dicho propdsito, es asi como mezcla
el contenido y alcance de 1los derechos con
normas de procedimiento, trata de manera
conjunta procedimientos que responden a
légicas muy distintas como el de signos
distintivos % patentes, % contiene un
sinntmero de referencias vy remisiones que
hacen compleja su comprensidén. Todos estos
elementos dificultan su uso, y complejizan de
manera innecesaria el uso de la herramienta.

£. Derechos de propiedad industrial cuyas
solicitudes han disminuido.

Se hace necesario revisar las normas
relativas a disefios industriales y modelos de
utilidad a fin de fomentar su uso. En cuanto a
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los disefios industriales, estos derechos se
tramitan principalmente de acuerdo al
procedimiento de patentes de invencidén, lo que
se traduce en altos costos y largos tiempos de
tramitacidén, qgque en muchos casos superan los
dos afos, convirtiéndose asi en una
herramienta inuGtil para el fomento de estas
creaciones en nuestro pais.

Contar con un sistema expedito para estos
derechos es especialmente importante si se
pretende que los emprendedores e innovadores
nacionales protejan sus creaciones e
innovaciones. En la actualidad, el 82% de las
solicitudes son presentadas por no residentes,
sin embargo existen 31 universidades e
institutos profesionales a lo largo del pais
que 1imparten la carrera de disefio industrial,
% disefiadores chilenos estan siendo
reconocidos a nivel internacional. El1 actual
Ssistema carece de la simplicidad necesaria
para su uso regular por dJuienes se pueden
beneficiar por ella. Es méds, con la actual
legislacién muchos disefladores e innovadores
optan por la proteccidén de sus disefios por la
via del derecho de autor, la qgque en muchos
casos es insuficiente o inadecuada para 1los
propdésitos gque se persiguen.

Por otra parte, los modelos de wutilidad
corresponden a la proteccidén gue se concede
sobre una 1invencién que es nueva Yy tiene
aplicabilidad industrial. A diferencia de las
patentes de invencidén que son utilizadas
mayoritariamente por solicitantes extranjeros,
el sistema de los modelos de wutilidad es
ampliamente utilizado por solicitantes
nacionales.

En  ambos casos las solicitudes han
tendido a disminuir debido a la tramitacidn
dilatada vy los altos costos que no tienen
relacién con el grado de dificultad de
concesién del derecho, lo gue se manifiesta en
un desincentivo claro a la presentacidédn de
modelos de utilidad y disefios industriales.

g. Divulgacién de origen.

La apropiacidén y explotacidn comercial de
recursos genéticos y conocimientos
tradicionales han generado considerable
preocupacién en los paises en desarrollo. Al
respecto, existen diversas propuestas a nivel
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comparado respecto de la obligacién de
divulgar el origen de estos recursos que se
reivindiquen en la solicitud de patente
respectiva, lo cual es un tema que debe ser
tratado en nuestra legislacidén de propiedad
industrial a objeto de facilitar el analisis
de novedad y nivel inventivo efectuado por los
peritos y examinadores, cumpliendo de mejor
manera con la obligacién de divulgar
suficientemente el invento.

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El presente proyecto de ley se centra,
principalmente, en tres objetivos destinados a
fomentar la innovacién y el emprendimiento,
transferir el conocimiento y permitir a 1los

consumidores distinguir de mejor manera
productos y servicios en el mercado, a través
de las medidas que se describen a
continuaciédn.

En primer lugar, el proyecto pretende
mejorar la proteccidédn de los derechos de
propiedad industrial, incorporando nuevos
tipos de proteccidn, como son las nuevas
categorias de marcas, y reformulando las
materias de exclusidén de proteccidn, ya sea de
marcas o patentes.

En un segundo ambito, la propuesta legal
busca mejorar la eficiencia y eficacia de los
procedimientos de registro de los derechos de
propiedad industrial, bajo el entendido que
tramitaciones dilatadas pueden producir que
los derechos de los interesados no sean
oportunamente resguardados.

Y en tercer lugar, el proyecto pretende
fortalecer las normas de observancia, debido a
gue es necesario qgque existan los mecanismos

iddéneos % efectivos para asegurar el
cumplimiento de las normas de propiedad
industrial conforme a nuestra realidad
nacional.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto de ley contiene
modificaciones al actual sistema de proteccidn
de la propiedad industrial que giran en torno
a tres lineas de accidén, esto es, reformas al
régimen sustantivo de derechos, a normas



15

procedimentales y al sistema de observancia,
la cuales se exponen a continuacidn.

1. Reformas Sustantivas al Régimen de
Propiedad Industrial.

a. Proteccién de nuevos tipos de signos
distintivos.

El derecho comparado ha ido ampliando 1la
gama de signos que pueden constituir una
marca, los que pueden ser, entre otros,
palabras, imagenes, combinaciones de colores,
formas tridimensionales, sonidos, olores vy
determinadas texturas, entre otros. Nuestra
ley no considera todos estos signos como
objeto de una marca.

Sin embargo, este proyecto de ley
contempla la posibilidad del registro de
nuevos tipos de marcas, como son las marcas
tridimensionales, que consisten en la forma
del producto o su envoltorio y las marcas
olfativas.

Segin estadisticas del afio 2005 de la
Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), de 73 paises, 12 de ellos
no aceptaban como signos capaces de constituir
marcas las formas de los productos. Sin
embargo, actualmente esto ha cambiado y paises
como Costa Rica, Estonia, Irlanda, Portugal,
Tailandia y  Turquia, han  modificado su
legislacién con el fin de aceptar como signos
susceptibles de convertirse en marcas las
formas de los productos.

Las marcas olfativas son aquellos olores,
aromas y fragancias que tienen la capacidad
para distinguir los bienes o servicios de un
solicitante.

Asimismo, se regula el reconocimiento de
los nombres comerciales. Actualmente, nuestra
legislacién no recoge el articulo 8° del
Convenio de Paris para la Proteccidédn de 1la
Propiedad Industrial que seflala que: “E1
nombre comercial serd protegido en todos los
paises de la Unidn sin obligacidén de depdsito
o de registro, forme o no parte de una marca
de fabrica o de comercio.”. Por otra parte, se
elimina el establecimiento comercial ya que en
la actualidad los titulares de marcas
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solicitan proteccién a través de la clase 35,
al ser el registro de establecimientos
comerciales demasiado oneroso al cobrarse
tasas por <clase y por regién. También se
elimina el establecimiento industrial al
reconocerse el nombre comercial.

b. Marcas colectivas y de certificacién.

En relacidén con las marcas colectivas vy
de certificacién, el proyecto las regula en
propiedad, estableciendo requisitos %
otorgando definiciones claras, dado que el
actual articulo 19 bis de la ley N° 19.039 se
refiere a la comunidad de titulares para usar
colectivamente una marca.

Asimismo se 1indican las menciones del
reglamento de uso, su posibilidad de
modificacién % qguien puede ejercer las
acciones civiles y penales.

c. Nuevas causales de caducidad marcaria.

A fin de asegurar la indisolubilidad
entre marca, objeto a distinguir y uso en el
mercado, se ha contemplado la caducidad de las
marcas por falta de su uso real y efectivo en
el territorio nacional por parte del titular
registral @) de un tercero con su
consentimiento.

Esta institucidén busca impedir el bloqueo
del sistema de proteccidédn marcaria debido a la
saturacidén registral de meros derechos
formales. Para ello se impone al titular
registral la carga de hacer uso de su signo,
con el objeto de garantizar que todo registro
cuente con un producto o) servicio
efectivamente transado en el mercado, sin
perjuicio de que existan causas validas que
justifiquen el no uso de la misma.

De esta forma, se incurrird en una causal
de caducidad si transcurridos 5 afios a partir
de la fecha de concesién del registro, la
marca no hubiese sido objeto de un uso real y
efectivo dentro del territorio nacional para
distinguir los productos o servicios para los
cuales haya sido concedida, por el titular o
por un tercero con su consentimiento; o, si
dicho wuso se hubiese suspendido de forma
ininterrumpida por el mismo periodo.
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El requisito de uso es una exigencia que
practicamente todos los paises contemplan en
su legislacidédn marcaria y tiene como finalidad
evitar gque marcas registradas y sin uso por un
tiempo prudente impidan el ingreso al mercado
de ©personas que (qguieran utilizar aquellas
denominaciones, vya sea idénticas o similares,
creando una barrera a la competencia. Es
decir, el registro de marcas debe reflejar
efectivamente la realidad del mercado vya que
esto favorece la competencia y la creacidn de
nuevos negocios.

Ademéas, se establece la posibilidad de
pedir la caducidad de la marca porgue Su uso
se convierta en un concepto de uso
generalizado, perdiendo su capacidad
distintiva. Cabe destacar que esta causal
nunca se configura si el titular no consiente
en esto. El proyecto propone que nunca
procederd esta declaracidén de caducidad si el
titular usa en el mercado las indicaciones que
dan cuenta de que se trata de wuna marca
registrada. Esto es concordante con el
articulo 60 del proyecto de ley que sefiala que
para evitar que el wuso de la marca en
diccionarios sea definida como “el término
genérico de los productos o servicios”, podra
el titular solicitar al editor que se indique
a mas tardar en la prdéxima edicién que se
trata de una marca registrada.

d. Nuevas prohibiciones de registrabilidad
marcaria.

Las prohibiciones absolutas implican que
la marca presenta un problema intrinseco, 1lo
que impide que dicha marca se pueda registrar.
Este impedimento estd Dbasado en intereses
publicos. Las prohibiciones relativas
constituyen causales de rechazo de marcas que
se basan en derechos anteriores de terceros.
Estos derechos de terceros son 1intereses
particulares.

En la actual legislacién no existe esta
distincidén, por lo cual el proyecto incluye

una diferenciacidn entre prohibiciones
absolutas % relativas, mejorando su
sistematizaciédn. Por otra ©parte, se  han

incluido dos nuevas causales que no contempla
la ley N° 19.039.

En primer lugar se establece la
prohibicidén del registro como marcas de signos
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que 1infrinjan el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de
éste.

En segundo lugar se establece la
prohibicidn de registro como  marcas de
aquellos signos que consistan en el nombre de
comunidades indigenas legalmente reconocidas o
los signos wutilizados para distinguir sus
productos o servicios, salvo que la solicitud
sea presentada por la propia comunidad o con
su consentimiento expreso.

e. Secretos empresariales.

El proyecto de ley incluye una nueva
definicidén de secreto empresarial que se
adecua al ADPIC, estableciendo los requisitos
para que una informacidén sea considerada un
secreto empresarial. Asimismo amplia la
definicién existente vya que la actual sdélo
incluye la proteccidén de la informacidén en el
ambito industrial, en cambio, la definicidn
propuesta incluye expresamente los ambitos
productivos, industriales o comerciales.

£. Reconocimiento del derecho a la patente.

Se establece con rango legal el derecho a
la patente que corresponde al inventor, dando
garantias respecto a la propiedad original del
derecho, sin perjuicio de las normas
especiales.

Actualmente, el derecho a la patente sdélo
puede ser objetado a través de acciones que se
encuentran destinadas ya sea a impugnar la
solicitud a través de una oposicidén o a anular
un registro concedido, impidiendo que el
verdadero inventor registre la invencidén a su
nombre, ya que no opera la transferencia y no
es ©posible que el verdadero inventor la
solicite nuevamente ya gque no cumpliria con
los requisitos de patentabilidad al Thaber
perdido la novedad.

A fin de corregir esta situacidn, el
proyecto introduce la accidén de usurpacidén de
patentes, a través de la cual aquella persona
que tiene derecho a la patente puede pedir 1la
transferencia de la solicitud o del registro
sin perder la novedad. De esta forma, se evita
utilizar la accidén de nulidad gque produce como
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efecto la 1liberacidén de 1la invencidn al
dominio publico.

g. Nuevas exclusiones de patentabilidad.

El proyecto actualiza las causales de
exclusién de patentabilidad de acuerdo a la
tendencia internacional en esta materia. Asi
se incorpora la prohibicidén de registrabilidad
de los programas de computadores como tales,
los que son objeto de proteccién del derecho
de autor, de acuerdo a la ley N° 17.336.

h. Nuevas limitaciones al derecho de
patente.

La propuesta legal incorpora nuevas
limitaciones al derecho de ©patentes, las
cuales son reconocidas internacionalmente en
casi todos los paises del mundo. Entre ellas
se encuentran los actos realizados
privadamente y sin motivos comerciales, asi
como los actos realizados por motivos
experimentales relativos al objeto de 1la
invencién patentada vy la preparacién de
medicamentos bajo prescripcién médica para
casos individuales.

Por su parte, se incorporan dos
excepciones contempladas en el articulo 5° ter
del Convenio de Paris para la Proteccidén de 1la
Propiedad Industrial y el Convenio de Aviacidn
Civil Internacional de Chicago, que se
refieren al empleo del objeto de la patente en
la construccién o funcionamiento en aparatos
de locomocidén aéreos, maritimos y terrestres,
cuando éstos ingresen temporal o
accidentalmente en territorio chileno.

2. Reformas en Materia Procedimental.

a. Examen conjunto de forma y fondo en el
procedimiento de marcas.

E1l proyecto de ley regula el
procedimiento de marcas con la finalidad de
hacerlo méds eficiente. Es asi como contempla
que el examen de forma y fondo se practique en
un mismo acto, lo que redundard en un menor
tiempo de tramitaciédn.
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b. Nuevo procedimiento de tramitacién de
disefios industriales.

Los disefilos industriales protegen la
apariencia de objetos funcionales, sea por su
forma, configuracidén geométrica, ornamentacidn
o una combinacién de éstas. Actualmente, el
procedimiento para la tramitacidén de disefios
industriales se realiza conforme a las reglas
aplicables a las patentes de invencién, es
decir, con plazos vy formalidades gque no se
condicen con su naturaleza. El disefio
industrial corresponde a un bien intangible de
vida Util breve y de facil copia, por lo que
el actual procedimiento de concesidén no se
aviene a su naturaleza.

Es por esto, que la propuesta legal
establece un procedimiento nuevo destinado a
favorecer la eficacia en la tramitacidén y, de
esta forma, ajustar el procedimiento a las
necesidades de los inventores vy disefiadores
nacionales.

c. Nuevo procedimiento de concesién de
modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad corresponden a
derechos exclusivos que protegen la forma o
funcionamiento de un objeto como un
instrumento, aparato o herramienta, que presta
una utilidad que antes no tenia.

Por esta razbén vy considerando que el
actual procedimiento de modelos de utilidad es
similar al de patentes de invencidén, es que el
proyecto dispone un procedimiento abreviado de
concesidén centrado en la revisidén de aspectos
formales de la solicitud y que hace optativo
prescindir del examen de fondo, lo cual
reduciré considerablemente los plazos de
tramitaciédn y ajustard nuestro sistema a la
regulacidén internacional de esta clase de
derechos.

d. Mejoras al procedimiento de patentes.

Las patentes de invencidédn consisten en
los derechos exclusivos que concede el Estado
para la proteccidn de las invenciones,
entendiendo por éstas toda solucidén a un
problema de la técnica gque origine un quehacer
industrial. En materia de procedimiento de
patentes de invencidén, el proyecto establece
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modificaciones sustanciales que lo
perfeccionan.

Por una parte, la propuesta modifica la
oportunidad para ©presentar la demanda de
oposicién, la que procederda sbélo una vez
notificado el primer informe pericial. Asi,
las oposiciones deberdn circunscribirse a
complementar o rebatir los elementos relevados
por el perito en su informe pericial, mediante
el aporte de nuevos antecedentes, convirtiendo
a la oposicién en un verdadero aporte al
examen de patentes y evitando circunstancias
dilatorias.

Coherente con 1lo anterior, el proyecto
establece sanciones en contra de las
oposiciones temerarias, es decir, aquellas
destinadas mas bien a dilatar la tramitacidn
que a cooperar con un mejor examen de las
patentes, estableciendo ademds la posibilidad
de condenar en costas.

e. Nueva estructura en la toma de decisiones
administrativas y jurisdiccionales de
primera instancia.

Actualmente, la toma de decisiones del
Instituto, en cuanto o&érgano administrativo vy
jurisdiccional de primera instancia, se
encuentra radicada en su Director Nacional.

En esta materia, el proyecto de ley
descentraliza la toma de decisiones al
interior del Instituto, con la finalidad de
descongestionar la tramitacidén de los
distintos procedimientos de propiedad
industrial, y dispone que la facultad de
decidir la concesidén o rechazo de los derechos
de propiedad industrial, tanto en el ambito
administrativo como contencioso, recaerd en
los directores de las Aareas especializadas
respectivas.

£. Exenciones y beneficios de pago.

La propuesta establece un sistema de
exenciones y beneficios en relacidén al pago de
las tasas de tramitacién en el procedimiento
de signos distintivos y patentes, las cuales
favorecerdn a personas naturales con carencia
de medios econdmicos, a las microempresas y
pequefia empresa definidas en el articulo
segundo de la ley N° 20.416.
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g. Gaceta de la Propiedad Industrial.

Actualmente, todas las publicaciones que
tienen lugar dentro del procedimiento de
concesioén de los derechos de propiedad
industrial se realizan en el Diario Oficial,
lo que constituye wun costo que debe ser
solventado por los solicitantes.

Reconociendo 1la realidad digital, este
proyecto crea la Gaceta de la Propiedad
Industrial que constituird un instrumento de
publicacidén electrdénica de acceso publico
permanente y gratuito. Lo anterior constituye
un avance en el sentido que reducird los
costos y los tiempos de tramitacidn.

h. Recursos.

El proyecto de ley 1incorpora nuevos
recursos para garantizar los derechos de los
solicitantes en la tramitacién de los derechos
de propiedad industrial. De esta manera, la
propuesta incorpora el recurso de reclamacidn
ante el Director Nacional, que permite al
solicitante impugnar la resolucidén que declare
abandonada una solicitud de derecho de
propiedad industrial 3% el recurso de
reposicién en contra de las <resoluciones
dictadas por los directores de signos
distintivos y patentes, respectivamente.

i. Tasas por exceso de hojas y tasas anuales

El examen de una solicitud de patente de
invencidén es un proceso técnicamente complejo,
que ocupa gran cantidad de recursos fisicos y
humanos del Instituto, particularmente
tratdndose de solicitudes de gran extensidn,
motivo por el cual el ©proyecto de ley
establece una tasa por exceso de hojas, que
consiste en que toda solicitud de patente de
invencidén que comprenda méas de 50 hojas,
deberd pagar wuna tasa por cada 20 hojas
adicionales.

Por otra parte, y conforme al estandar
internacional, las solicitudes y registros de
patentes de invencidén estén afectos al pago de
una tasa anual de una unidad tributaria
mensual para mantener su vigencia.
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j. Divulgacién de origen.

En el caso de solicitudes de patente que
contengan recursos genéticos o conocimientos
tradicionales, deberdn declarar 1la fuente de
obtencidn de dicho recurso genético o
conocimiento tradicional <con el objeto de
facilitar el andlisis de la novedad y el nivel
inventivo efectuado por los peritos y
examinadores, cumpliendo de mejor manera con
la obligacién de divulgar suficientemente el
invento.

Asimismo, en el caso de que esta
declaracidén sea intencionalmente falsa seréan
aplicables las normas sobre observancia de
derechos que dispone el mismo proyecto.

k. Descripcién de material biolégico.

En materia de descripcidédn de material
bioldégico, el proyecto le da rango legal a una
disposiciédn actualmente vigente a nivel
reglamentario, particularmente relevante en
biotecnologia. En efecto, en agquellos casos
que la solicitud comprenda material bioldgico
vivo, virus o su procedimiento de obtencién,
se podra solicitar que dicho material sea
depositado en un o6rgano internacionalmente
reconocido para tales efectos, conforme al
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional de Depdsito de Microorganismos.

Al respecto, recientemente con fecha 26
de marzo de 2012 1la Coleccién Chilena de
Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM), ha
sido reconocida por la Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), como
Autoridad Internacional de Depdsito de
Microorganismos y material bioldgico para 1los
fines del procedimiento de patentes.

Dicha institucién estd radicada en el
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), constituyéndose en la primera
autoridad de depdsito de la Regidn, pasando a
integrar el grupo de 41 organizaciones de este
tipo reconocidas por OMPI.

3. Reformas en materia de observancia.

El proyecto establece una accién penal
publica para la persecucidn de los delitos de
falsificacién de marcas, indicaciones
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geograficas y denominaciones de origen, a fin
de facilitar la investigacidén de este tipo de
delitos.

Por su parte, la falsificacién de marcas,
indicaciones geogradficas y denominaciones de
origen en la actual legislacidén se encuentra
sancionada sélo con multa, la cual resulta una
pena muy baja en relacidén a los estandares
internacionales, incluidas 1las legislaciones
de paises vecinos. Este proyecto de ley eleva
dicha sancién a reclusidn menor en su grado
minimo, toda vez gque este delito no sdélo dafa
el derecho exclusivo del titular de propiedad
industrial, sino también la buena fe que debe
reinar en las relaciones comerciales.

Ademés, la propuesta facilita la
interposicién de acciones por parte del
licenciatario exclusivo y regula la situacidn
de los licenciatarios no exclusivos.

Finalmente, el proyecto establece
indemnizaciones predeterminadas en el caso de
infracciones marcarias, cumpliendo con
Tratados de Libre Comercio.

En mérito de 1lo expuesto, someto a
vuestra consideracidén el siguiente

PROYECTO D E L EY:

“CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

De las Normas Generales

Articulo 1°.- Ambito de aplicacién. La existencia, alcance vy
ejercicio de los derechos de propiedad industrial se regirdn por
la presente ley.

Los derechos de propiedad industrial comprenden las
marcas, nombres comerciales, patentes de invencidén, modelos de
utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado o topografias
de circuitos integrados, indicaciones geograficas y denominaciones
de origen, vy otros titulos de proteccidn qgque esta ley pueda
establecer.
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Asimismo, esta ley determina las conductas
consideradas desleales en el ambito de la proteccién de la
informacién no divulgada vy la violacidén de los secretos
empresariales.

Articulo 2°.- Adquisicién del derecho de propiedad industrial.
Toda persona podrd gozar de los derechos de propiedad industrial
garantizados por la Constitucién Politica, siempre que ellos sean
obtenidos o establecidos de acuerdo con las disposiciones de esta
ley.

Las solicitudes que tengan ©por objeto estos
derechos pueden tramitarse personalmente o mediante apoderado. Las
personas domiciliadas en el extranjero deberan, para los efectos
de esta ley, designar un apoderado o representante con domicilio
en Chile.

La presente ley garantiza que la proteccidn
conferida por los derechos de propiedad industrial se concedera
salvaguardando y respetando tanto los recursos genéticos como los
conocimientos tradicionales relacionados o no a tales recursos. El
otorgamiento de los derechos de propiedad industrial estara
supeditado a que el material obtenido de los recursos genéticos, o
el conocimiento tradicional vinculado o no a tales recursos, haya
sido adquirido de conformidad con el ordenamiento Jjuridico
vigente.

Articulo 3°.- Vigencia de derechos. Los derechos de propiedad
industrial que en conformidad a esta ley sean objeto de registro,
adquirirdn  vigencia a partir de la fecha del registro
correspondiente.

La fecha del registro serd aquella en qgue se
acredite el pago de las tasas requeridas por esta ley.

Con todo, 1lo anterior no obsta los derechos que
corresponden al interesado mientras esté pendiente la tramitacidn
de su solicitud, asi como los demds derechos establecidos en esta
ley.

Articulo 4°.- Alcance territorial. Los registros de derechos de
propiedad industrial tendrdn wvalidez en todo el territorio
nacional.

Articulo 5°.- Agotamiento de 1los derechos. Los derechos de
propiedad industrial no confieren la facultad de impedir que
terceros usen signos distintivos protegidos bajo el Capitulo II o
comercialicen patentes protegidas bajo el Capitulo III de esta
ley, en el territorio nacional, respecto de productos introducidos
legalmente en el comercio de cualquier pais por el titular del
derecho, o con su consentimiento, y hayan sido adquiridos
legitimamente por dicho tercero.
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Articulo 6°.- Titularidad en la relacién laboral. La facultad de
solicitar el registro de los derechos de propiedad industrial y el
ejercicio de aquellos pertenece exclusivamente al empleador o a
quien encargdé el servicio cuando la naturaleza del contrato de
trabajo o la prestacidn del servicio recaiga en el cumplimiento de
una actividad inventiva o creativa, salvo expresa estipulacidén en
contrario.

El trabajador o prestador de servicios que no se
encuentre obligado a realizar una funcidén inventiva o creativa, o
que estando obligado, su invencidén o creacién excede el marco del
contrato o prestacidén de servicio, tiene la facultad de solicitar
el registro y el ejercicio de los derechos de propiedad industrial
que deriven de sus 1nvenciones o <creaciones, los que le
perteneceran en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo la invencidén o
creacién se beneficidé de modo evidente de los conocimientos
adquiridos dentro de la empresa y utilizdé medios proporcionados
por ésta, tales facultades y derechos pertenecen al empleador o a
quien encargd el servicio, en cuyo caso éste debera conceder al
trabajador una retribucidén adicional a convenir por las partes o a
determinar por la justicia en subsidio.

Articulo 7°.- Titularidad de las instituciones de investigacién.
La facultad de solicitar el respectivo registro, asi como el
ejercicio de los derechos de propiedad industrial derivados de la
actividad inventiva o creativa de personas contratadas en una
relacién dependiente o independiente, por universidades o por las
instituciones de investigacidén incluidas en el decreto ley N°
1.263, de 1975, pertenecen a estas ultimas, o a guienes éstas
determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades
regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de
los beneficios obtenidos por su trabajo.

TiTULO II

De las Normas Comunes del Procedimiento

Articulo 8°.- Ambito de aplicacién. Las normas contenidas en este
Titulo son aplicables a los procedimientos seguidos ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en adelante el
Instituto y, en lo que corresponda, ante el Tribunal de Propiedad
Industrial, en adelante el Tribunal.

Articulo 9°.- Competencia. La tramitacién de las solicitudes, el
otorgamiento de los registros, emisién de titulos y certificados vy
demds servicios relativos a la propiedad industrial competen al
Instituto.

Los procedimientos contenciosos en primera
instancia, asi como cualquier reclamacidén relativa a la validez de
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los registros de propiedad industrial, se sustanciardn ante el
Director de Signos Distintivos o Director de Patentes del
Instituto, segun corresponda. Sin embargo, aquellos procedimientos
relativos a la observancia de los derechos de propiedad industrial
seran de competencia de la justicia ordinaria.

Todas las resoluciones que se dicten en 1los
procesos contenciosos seguidos ante alguna de las Direcciones
seran suscritas por su Director, y autorizadas por el Secretario
abogado de la Direccidn correspondiente.

Articulo 10.- Plazos. Los plazos de dias establecidos en esta ley
y su reglamento son fatales y de dias habiles. Para estos efectos,
el dia sdbado se considera inhébil.

El primero y Gltimo dia de un plazo de meses o afios
deberdn tener un mismo numero en los respectivos meses. Si el mes
en que ha de principiar el plazo de meses o afios constare de mas
dias que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo
corriere desde alguno de los dias en que el primero de dicho meses
excede al segundo, el Ultimo dia del plazo serd el uUltimo dia de
este segundo mes.

Los plazos de dias, meses y afos se entenderan que
han de ser completos y correran hasta la medianoche del ultimo
dia del plazo.

Articulo 11.- Solicitudes y registros conjuntos. Cuando un
derecho de propiedad industrial sea solicitado o registrado a
nombre de dos o mas personas, o cuando una comunidad se forme con
posterioridad al registro, deberd procederse conforme a las
reglas siguientes, salvo acuerdo en contrario:

a) La limitacidén, cesidédn o desistimiento de una
solicitud en trédmite deberd hacerse por unanimidad;

b) La limitacidn o cancelacidn voluntaria, total o
parcial, de un registro, si fuera procedente, deberd hacerse por
unanimidad;

c) La presentacidén de una oposicidn o renovacidn
de un registro, si fuere procedente, podra solicitarse por
cualquiera de los titulares.

Articulo 12.- Poderes. Los poderes relativos a la propiedad
industrial deberadn constar al menos en instrumento privado, vya
Sea para tramites administrativos como para asuntos contenciosos.

El poder podréd otorgarse para un asunto especifico
o de manera general vy se entenderd conferido para todo el
procedimiento administrativo o Jjuicio en que se presente, vy
autorizard al mandatario para tomar parte en todos los tréamites e
incidentes qgue se presenten hasta el total cumplimiento de la
resolucién final firme, o la ejecucidn completa de la sentencia
definitiva en su caso. El mandatario podrd delegar el poder
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obligando al mandante, a menos gque se 1le haya negado esta
facultad.

Sin embargo, no se entenderadn —concedidas al
mandatario, sin expresa mencidén, las facultades para desistirse
de wuna solicitud, renunciar a un registro, desistirse de 1la
accidn deducida, aceptar la demanda contraria, absolver
posiciones, renunciar los recursos o los términos legales,
transigir, comprometer, otorgar a los arbitros facultades de
arbitradores, aprobar convenios y percibir.

Asimismo, los poderes podréan otorgarse o)
autorizarse mediante documento electrdédnico suscrito con firma
electrénica, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.799.

Sin perjuicio de lo sefialado en el inciso primero,
para la presentacidén de la solicitud de un derecho de propiedad
industrial basta que el representante indique en ella el nombre
del solicitante por qguien actuard. En estos casos, el Instituto
deberd conferir un plazo de 30 dias a los que tengan domicilio en
Chile y de 45 dias a quienes tengan domicilio en el extranjero,
para acompafiar el poder respectivo, contado desde la notificacidn
de la resolucidén que ordene acompafiarlo. Vencidos estos plazos,
el Director respectivo declarara, de oficio, abandonada 1la
solicitud.

Articulo 13.- Registro de poderes. FEl1 Instituto 1llevarad un
registro especial de poderes, sea en soporte fisico o
electrénico, en la forma que lo determine el reglamento. Para
proceder al registro de poderes deberéan acompafiarse los
siguientes documentos:

a) Formulario de registro; y

b) Poder original otorgado conforme a esta ley o
copia del mismo autorizada ante Notario.

El literal b) también se entenderd cumplido si se
acompafia el documento electrdédnico en que consta con el
correspondiente certificado de firma electrdnica.

El Instituto dard un numero de registro a cada
poder.

Articulo 14.- Notificaciones. Todas las notificaciones que
recaigan en procedimientos seguidos ante el Instituto, se
entenderan efectuadas desde que se incluyan en un estado diario
que deberd confeccionar el Secretario Abogado de la Direccidn de
Signos Distintivos o de Patentes, segun corresponda, Yy seran
fijadas en las oficinas del Instituto, sin perjuicio de su
publicacidén electrbénica en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Dicho estado diario constard de las menciones que se establezcan
en el reglamento.
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No obstante, la primera notificacidén a la parte
demandada,en un procedimiento de nulidad y de caducidad de un
registro se efectuard en la forma sefialada en los articulos 40 y
siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil. En los
procedimientos de nulidad y de caducidad de un registro concedido
a una persona sin domicilio ni residencia en Chile, esta
notificacién se efectuard al apoderado o representante a que se
refiere el articulo 2°.

La notificacién de la oposicidédn y de la concesidn
de la solicitud de registro de patentes se efectuard por carta
certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en
el expediente, acompafando copia integra de la oposicidén y su
proveido, o la resolucidn que autoriza el registro, segun
corresponda.

La notificacién de la oposicidédn, de la observacidn
de fondo, observacidén de oficio y concesidédn de la solicitud de
registro de signos distintivos se efectuard por carta certificada
expedida al domicilio indicado ©por el solicitante en el
expediente, acompafiando copia de la resolucidn que formula 1la
observacidén, copia integra de la oposicién y su proveido, o la
resolucién que autoriza el registro, segln corresponda.

Para efectos de lo anterior, la notificacidédn por
carta certificada se entenderd efectuada 3 dias después que la
carta sea depositada en el correo.

No obstante, el solicitante podrd expresar en su
solicitud la voluntad de ser notificado mediante comunicacién
electrdénica para todas las actuaciones y resoluciones, incluidas
aquellas a que se refieren los 1incisos tercero y cuarto
precedentes. Para ello, el solicitante, bajo su responsabilidad,
deberd indicar una o mas direcciones de correo electrdnico
habilitadas. En estos casos, la notificacién también incluiré
copia de la resolucidn que formula la observacidn o copia integra
de la oposicidédn y su proveido, vy resolucidn que autoriza el
registro segln corresponda.

Las notificaciones dque realice el Tribunal se
efectuaradn por el estado diario que confeccionard el Secretario
Abogado de dicho tribunal. Sin embargo, el Tribunal podra
establecer que tales notificaciones se efectlen también por
medios electrbénicos, en la forma gque determine mediante auto
acordado.

Con todo, la fecha y forma en gque se practique la
notificacidén deberd constar siempre en el expediente respectivo.

Articulo 15.- Gaceta de 1la Propiedad Industrial. Todas las
publicaciones a que se refiere esta ley se efectuardn en la Gaceta
de la Propiedad Industrial, en adelante la Gaceta.

La Gaceta sera una publicacidén electrénica
administrada por el Instituto, de cardcter permanente vy cuyo
acceso serd gratuito, en la forma establecida en el reglamento.
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El Instituto, ademés, podréa publicar toda
informacién que considere de interés en relacidén a la propiedad
industrial.

Articulo 16.- Ministros de fe. Para los efectos de los
procedimientos seguidos ante el Instituto tendrdn la calidad de
ministros de fe:

a) Los secretarios abogados de las Direcciones de
Signos Distintivos y Patentes encargados de autorizar con su firma
todas las resoluciones y actos dictados en el ambito contencioso,
de certificarlas respecto de terceros, autorizar los poderes para
comparecer ante la Direccidn que corresponda y certificar copias
de los expedientes o sus piezas.

b) Los funcionarios designados por el Director
Nacional, mediante resoluciédn, encargados de velar ©por la
integridad vy autenticidad de los actos relacionados con la
administracidén interna del Instituto.

Articulo 17.- Solicitud. Toda solicitud de registro de un signo
distintivo o patente deberd presentarse en la Direccidén de Signos
Distintivos o de Patentes, segun corresponda, ajustidndose a las
prescripciones y en la forma dque establezca esta ley y el
reglamento.

Se considerard como fecha de presentacidédn de la
solicitud, la de su recepcidn por el Instituto.

TITULO III

De las Normas Comunes a los Procedimientos Contenciosos

Articulo 18.- Comparecencia. En los procedimientos contenciosos
se deberd comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme
a lo dispuesto por la ley N°18.120.

Articulo 19.- Agencia oficiosa. La comparecencia en Jjuicio de una
persona que obre sin poder en beneficio de otra, serd admisible
con tal que ofrezca garantia suficiente de que el interesado
aprobard lo que se haya obrado en su nombre.

El Director competente podréd aceptar la actuacidn,
calificard la circunstancia del caso y la garantia ofrecida, vy
fijard un plazo de 30 dias, prorrogable por una sola vez, para la
ratificacién del interesado.

Los agentes oficiosos deberan ser personas
capacitadas para comparecer en Jjuicio de conformidad con la ley N°
18.120, vy, en caso contrario, deberan hacerse representar en la
forma que esa misma ley establece.
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Articulo 20.- Oposiciones temerarias. Las oposiciones deberéan
fundarse tanto en el hecho como en el derecho.

Las oposiciones que no cumplan con los requisitos del inciso
primero se consideraradn temerarias y podradn sancionarse con una
multa a beneficio fiscal de hasta 20 wunidades tributarias
mensuales.

Esta disposicidén se aplicard ademds a las demandas de
nulidad, caducidad y usurpacidén que no cumplan con los requisitos
del inciso primero.

Articulo 21.- Causa a prueba. Si existen hechos sustanciales,
pertinentes 'y controvertidos, el Director competente deberé
recibir la causa a prueba por el término de 30 dias, fijando en 1la
misma resolucidn los hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos sobres los cuales debera recaer.

El término probatorio podréd prorrogarse por 30 dias
en casos calificados. La resolucidén que resuelva sobre la prdérroga
del término probatorio serd inapelable.

Articulo 22.- Medios de prueba. En todos los procedimientos
contenciosos a que se refiere esta ley, cualquiera sea la
instancia en que se substancien, las partes podradn hacer uso de
cualguier medio de prueba, ademds de los sefialados en el Cédigo de
Procedimiento Civil, con exclusidén de la prueba testimonial.

Seradn admitidas como prueba instrumental, siempre
gque sean acordes con el mérito del proceso, los antecedentes
existentes en las bases de datos de derechos de propiedad
industrial del Instituto, de oficinas nacionales de otros paises y
de organismos internacionales.

Asimismo, serdn admitidos como prueba instrumental
los documentos electrénicos suscritos con firma electrdénica. En el
caso de documentos electrbénicos suscritos con firma electrdnica
certificada por una entidad no acreditada en el pails, deberéd
procederse a la homologacidén del certificado de firma electrdnica,
de forma previa a su presentacidn en el proceso.

Con todo, la prueba instrumental que se rinda en el
proceso deberd presentarse en i1dioma espafiol, o debidamente
traducida, si el Director respectivo asi lo exigiere, Dbajo
apercibimiento de tenerla por no presentada.

Articulo 23.- Informes periciales en segunda instancia. E1l
Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, decretard la préactica
de informes periciales, en cualgquier estado de la causa y aun
después de su vista, cuando resulte indispensable para aclarar
aquellos hechos que atn parezcan obscuros y dudosos. Asimismo, el
Tribunal podrd decretarla a peticidén fundada de cualquiera de las
partes durante la vista de la causa.
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Los peritos seran nombrados por el Tribunal vy
remunerados por la parte que solicite el informe pericial en
segunda instancia o por el apelante cuando fuese decretado de
oficio. Los honorarios periciales seran fijados por el Tribunal,
pero en ningun caso podran exceder de aquel fijado por el
Instituto para el informe de ©peritos en causas semejantes.
Unicamente podrdn ser peritos quienes acrediten ante el Tribunal
titulo profesional vy conocimientos especializados en propiedad
industrial, relativos al &rea de la ciencia que informen.

En cuanto les sean aplicables, los peritos estaran
sujetos a las causales de implicancia y recusacidn establecidas en
los articulos 195 y 196 del Cédigo Organico de Tribunales vy
deberan dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial vy
evitar todo conflicto de interés, no debiendo tener un vinculo
laboral con ©personas naturales o Jjuridicas que representen
intereses de solicitantes de derechos de propiedad industrial. No
podrdn ser peritos dquienes sean 1inhdbiles para declarar como
testigos en juicio de acuerdo a los articulos 357 y 358 del Cdédigo
de Procedimiento Civil.

Cada perito antes de asumir su cargo debera jurar
desempefiarlo fielmente y no tener ninguna inhabilidad contemplada
en la ley.

En audiencia publica fijada para el efecto en 1la
que se cite a las partes, el perito deberd rendir cuenta de su
informe al Tribunal y contestar las preguntas que le efectlen los
ministros de la causa o las partes. El perito deberd concluir su
informe declarando expresamente si, segun su ciencia o arte, la
materia sobre la que informa cumple con los requisitos sustantivos
para ser objeto de registro.

El perito participard en las deliberaciones del
Tribunal con derecho a voz.

Articulo 24.- Sana critica. En los procedimientos a que se
refiere esta ley, la prueba se apreciard segln las reglas de la
sana critica.

Articulo 25.- Citacién a oir sentencia. Citadas las partes a oir
sentencia, no se admitirdn escritos ni pruebas de ningin género,
con excepcidn del avenimiento, cesidén de la solicitud,

desistimiento de la demanda, designacién de representante,
incidentes de nulidad, solicitud de medidas cautelares, revocaciodn
del poder o aquellos que deriven del cumplimiento de medidas para
mejor resolver. En el caso de signos distintivos, se admitiran
ademds limitaciones a la cobertura de la solicitud o solicitudes
divisionales.

Articulo 26.- Sentencia. Las sentencias definitivas de primera o
de Unica instancia y las de segunda que modifiguen o revoquen en
su parte dispositiva la de primera instancia deberadn ser fundadas
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y contener lo dispuesto en el articulo 170 del Cédigo de
Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente.

Articulo 27.- Procedencia de recursos. No se admitira la
interposicién de otros recursos que los contemplados en la
presente ley.

Los recursos se interpondran y tramitardn de
acuerdo a lo establecido en las disposiciones pertinentes del
Cébdigo Orgédnico de Tribunales y del Cédigo de Procedimiento Civil,
en lo no previsto en la presente ley.

Contra las resoluciones dictadas por el Director
Nacional, Director de Signos Distintivos y el Director de Patentes
que sean apelables ante el Tribunal, no procederadn los recursos
administrativos de la ley N° 19.880 sobre Bases de 1los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos
de la Administracidén del Estado.

Articulo 28.- Suspensién del procedimiento. Las partes, en
cualgquier estado del Jjuicio, podran acordar la suspensién del
procedimiento hasta por un plazo maximo de 90 dias. Este derecho
s6élo podra ejercerse por una vez en cada instancia, sin perjuicio
de hacerlo valer, ademés, ante la Corte Suprema en caso que, ante
dicho tribunal, estuviesen pendientes recursos. Los plazos qgue
estuvieren corriendo se suspenderan al presentarse el escrito
respectivo y continuardn corriendo vencido el plazo de suspensidn
acordado.

Sin perjuicio de lo anterior, el Director
competente podréa, de oficio y por resolucidédn fundada, suspender la
tramitacién de un Jjuicio hasta la terminacidén de otro Jjuicio o
solicitud pendiente.

Articulo 29.- Abandono del procedimiento. El procedimiento
contencioso se entenderd abandonado cuando la parte demandante
haya cesado en su prosecucidn durante 6 meses, contados desde la
fecha de la Gltima resolucién recaida en alguna gestidédn Gtil para
dar curso progresivo a los autos. El abandono serd declarado de
oficio o a peticidn de la parte demandada.

No se entenderdn extinguidas por el abandono las
acciones o excepciones de las partes, pero éstas perderdn el
derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo
valer en un nuevo juicio.

Subsistirdn, sin embargo, con todo su wvalor los
actos y contratos de que resulten derechos definitivamente
constituidos.

Articulo 30.- Costas. En los Jjuicios de oposicidédn, nulidad,
caducidad y usurpacidén se podrad condenar en costas al litigante
qgque resulte totalmente vencido, salvo que se determine que ha
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tenido motivo plausible para litigar, lo que se declararé
expresamente en la resolucidén. La tasacidén de las costas se
realizard en conformidad a las reglas establecidas en el Cddigo de
Procedimiento Civil.

Podréa solicitarse el cumplimiento incidental de la
sentencia ante el Instituto.

Articulo 31.- Aplicacién supletoria del Cédigo de Procedimiento
Civil. En lo no previsto en esta ley, se aplicardn en forma
supletoria las normas del Cdédigo de Procedimiento Civil a los
procedimientos contenciosos.

TITULO IV

De la Anotacién

Articulo 32.- Efectos de la anotacién. Los derechos de propiedad
industrial son transmisibles por causa de muerte y pueden ser
objeto de toda clase de actos juridicos, los que deberan constar,
al menos, en instrumento privado o documento electrénico suscrito
con firma electrédnica.

Los actos Jjuridicos recaidos en un derecho de
propiedad industrial seran oponibles a terceros desde la anotacién
del extracto del acto correspondiente en el registro del derecho
de que se trate. Asimismo, la transmisidén por causa de muerte sera
oponible a terceros desde la anotacidén del extracto de la posesidn
efectiva. El extracto deberd contener las menciones indicadas en
el reglamento.

Articulo 33.- Solicitud de anotacién. La solicitud de anotacidn
deberd presentarse ante la Direccidn competente mediante un
formulario que el Instituto pondrd a disposicidén del publico para
tal efecto y en la forma que determine el reglamento.

La solicitud de anotacidén de posesidédn efectiva o de
todo acto Jjuridico recaido en un derecho de propiedad industrial
registrado deberd acompafiar el comprobante de pago de una tasa
equivalente a una unidad tributaria mensual. Si la solicitud recae
en la modificacidén o complemento de informacidén referente al
titular de un derecho registrado, o a su representante, se debera
acompafiar el comprobante de pago de una tasa equivalente a un
octavo de unidad tributaria mensual.

La solicitud de anotaciédn que no acompafe el
comprobante de pago de las tasas sefilaladas precedentemente al
momento de su presentacidén se tendrd por no presentada.
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Articulo 34.- Procedimiento de anotacién. Una vez ingresada la
solicitud, el Director competente examinard si ésta cumple 1los
requisitos de forma dispuestos en este titulo y en el reglamento.
Culminado el examen, el Director aprobard u observard la
solicitud.

El Director observard la solicitud si estima que
ésta no cumple las exigencias descritas precedentemente, otorgando
al solicitante un plazo de 30 dias para subsanarla, contado desde
la fecha de la notificacidén de la resolucidn que asi lo ordena.

Con todo, el solicitante podréd pedir la suspensioén
del procedimiento hasta por 30 dias prorrogable por una sola vez,
contado desde su notificacién.

Vencidos los plazos anteriores, el Director se
pronunciard sobre la solicitud, aprobéandola, rechazandola o
declarandola abandonada.

El Director, de oficio, podra suspender el
procedimiento de anotacién hasta la total tramitacidédn de una
solicitud de anotacidén presentada con anterioridad respecto del
mismo derecho registrado u otro que se vincule a aquél.

Seradn aplicables a las resoluciones dictadas en el
procedimiento de anotacidén, los recursos previstos en esta ley.

Las controversias producidas como consecuencia o
con ocasiétn de una anotacién se tramitardn conforme @ al
procedimiento de nulidad de registro de marca establecido en esta
ley.

Articulo 35.- Abandono de 1la solicitud. E1 Director competente
declarard de oficio el abandono de la solicitud de anotacidén si el
solicitante no respondiere las observaciones dentro del plazo
legal.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o
erréneo a lo ordenado, el Director reiterard por una sola vez las
observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la
solicitud si ellas no fueren subsanadas integramente en el plazo
de 30 dias prorrogable por una sola vez, contado desde su
notificacién. E1 incumplimiento a lo requerido acarreard la
declaracidén de abandono, pronunciada de oficio por el Director
competente.

Articulo 36.- Cesiones. Para que las cesiones de solicitudes de
registro de derechos de propiedad industrial surtan efectos ante
terceros, aquellas deberan constar en el expediente respectivo, al
menos, mediante instrumento privado, o documento electrdnico
suscrito con firma electrébnica.

Articulo 37.- Cancelacién de anotacién de licencias. La
cancelacién de una anotacién de licencia procederd en los
siguientes casos, a solicitud de parte:
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a) Término del contrato de licencia anotado;

b) Cuando la soliciten conjuntamente el titular o
licenciante y el 1licenciatario, sin perjuicio de las causales
contenidas en el contrato;

c) Por caducidad, declaracidn de nulidad o
cancelacién del registro;

d) Por orden judicial.

CAPITULO II
SIGNOS DISTINTIVOS

Articulo 38.- Ambito de aplicacién. La presente ley protege los
siguientes signos distintivos:
a) Marcas;
b) Nombres comerciales;
c) Indicaciones geograficas y denominaciones de
origen;
d) Frases de propaganda.

TiTULO I

De las Marcas

Parrafo 1 § Disposiciones generales

Articulo 39.- Definicidén. Marca es todo signo o combinacidén de
signos que sirva para distinguir en el comercio los productos o
servicios de una persona respecto de los de otras.

Entre otros, tales signos podran consistir en:

a) Palabras o) combinaciones de palabras,
incluidos nombres de personas, letras, numeros;

b) Elementos figurativos tales como imégenes,
graficos, dibujos, simbolos, combinaciones de colores;

c) Sonidos;
d) Olores;
e) Las formas tridimensionales, como los

envoltorios, los envases y la forma del producto o de su
presentacidn;

f) Cualguier combinacién de estos signos.

Articulo 40.- Prohibiciones absolutas. No podrédn registrarse como
marcas:
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a) Los escudos de armas, las banderas u otros
emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y de
garantias adoptados por un Estado, asi como toda imitacidn desde
el punto de vista heraldico, y las denominaciones de los servicios
publicos estatales, sin la autorizacidén de sus Jefes de Servicio;

Esta disposicidén se aplica igualmente a los escudos
de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de
las organizaciones internacionales intergubernamentales siempre vy
cuando éstas hayan sido comunicadas a los otros paises por medio
de 1la Oficina 1Internacional de 1la Organizacidén Mundial de la
Propiedad Intelectual, con excepcién de los escudos de armas,
banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido
objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar
sSu proteccidn;

b) Las denominaciones técnicas o cientificas, tales
como las denominaciones comunes internacionales recomendadas por
la Organizacidén Mundial de la Salud, respecto del objeto a que se
refieren;

c) Aquellas idénticas o confusamente similares a la
denominacién de una variedad vegetal protegida en el pais o en el
extranjero, respecto del objeto a que se refieren;

d) Las expresiones o signos empleados para indicar
la naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinaciédn,
peso, valor, calidad, caracteristicas u otros elementos
descriptivos de los productos o servicios;

e) Las expresiones genéricas, es decir, aquellas
que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase
de productos o servicios;

f) Las que no presenten caréacter distintivo;

g) Los constituidos exclusivamente por la forma
impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del
producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la
forma que da un valor sustancial al producto;

h) El color de los productos, ademds del color en
si mismo;

i) Las que se presten para inducir a error o engafio
al publico consumidor respecto de la procedencia, cualidad o
género de los productos o servicios;

j) Las contrarias al orden publico, a la moral o a
las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de
competencia leal y ética mercantil.

Articulo 41.- Prohibiciones relativas. No podrédn registrarse como
marcas:

a) El1 nombre, el seudbénimo o la imagen qgue
identifique a una persona natural cualquiera distinta del
solicitante, salvo consentimiento dado por ella o ©por sus
herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, son susceptibles de
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registrarse el nombre, seuddénimo o imagen de personajes histoéricos
cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 70 afios de su muerte,
siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podradn registrarse el nombre, el
seudénimo o la 1imagen dque identifique a wuna persona natural
cualgquiera, cuando ello constituya infraccién a otra causal de
irregistrabilidad;

b) Un signo que infrinja el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

c) El1 nombre comercial, denominacidén o razdn social
de una persona juridica que antes de la fecha de presentacidén o
prioridad de la marca solicitada identifique en el trafico
econdmico a una persona distinta del solicitante, si por ser
idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o
relacionado su ambito de aplicacién, existe un riesgo de confusidn
o0 asociacidén en el publico. Para estos efectos, el titular de
esos signos deberd probar el uso o conocimiento notorio de dichos
signos en el territorio nacional. De igual proteccidédn gozaran los
extranjeros, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio
en Chile de su nombre comercial no registrado;

d) Aqgquellas idénticas o que gréafica, fonética o
conceptualmente se asemejen de forma que puedan confundirse con
otras marcas registradas o validamente solicitadas con
anterioridad para los mismos productos o servicios, o productos o
servicios relacionados;

e) Aqgquellas idénticas o que gréafica, fonética o
conceptualmente se asemejen de forma que puedan crear confusidn
con una marca no registrada, pero dque esté siendo real vy
efectivamente usada con anterioridad a la solicitud de registro
dentro del territorio nacional por un tercero que tendria mejor
derecho a obtener el registro, siempre que la marca solicitada sea
para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos
O servicios relacionados;

f) Aquellas que constituyan la reproduccidn total
o parcial, la imitacidén, la traduccidén o la transcripcidén de una
marca que sea notoriamente conocida en Chile en el sector
pertinente del publico, esté registrada o no, cualgquiera sean los
productos o servicios para los cuales la marca se solicite,
cuando su uso fuese susceptible de causar confusidén, cuando cause
un riesgo de asociacidédn con ese tercero, un aprovechamiento
injusto de la notoriedad del signo, o la dilucién de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario, siempre que
sea probable gque ese uso lesione los intereses del titular de la
marca;

g) Las que puedan inducir a error o confusidén en el
publico consumidor, respecto de la procedencia o atributos del
producto que distingue una indicacidédn geografica o denominacién de
origen registrada o reconocida en Chile;

h) Aquellas que consistan en el nombre de
comunidades indigenas legalmente reconocidas o los signos
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utilizados para distinguir sus productos o servicios, salvo que la
solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su
consentimiento expreso.

Articulo 42.- Marca notoriamente conocida. Para establecer que
una marca es notoriamente conocida, podran considerarse los
siguientes factores, entre otros:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento del
signo en el sector pertinente del pUblico consumidor. Sin embargo,
no se exigird que la reputacidén de la marca se extienda mas alla
del sector del puUblico que normalmente trata con los respectivos
productos o servicios;

b) La duracién, la magnitud y el alcance
geografico de cualquier utilizacidn del signo;

c) La duracién, la magnitud y el alcance
geografico de cualquier promocién del signo, incluyendo 1la
publicidad o la propaganda vy la presentacién en ferias o
exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique el
signo;

d) La duracién y el alcance geografico de
cualquier registro o cualgquier solicitud de registro del signo, en
la medida en que reflejen su utilizacidén o reconocimiento;

e) E1l wvolumen de ventas de los productos o 1los
ingresos percibidos por la prestacién de los servicios amparados
bajo la marca.

Articulo 43.- Proteccidén al conjunto. Los registros de marcas que
contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos, prefijos,
sufijos, raices o segmentos de uso comln © que tengan caréacter
genérico o descriptivo, se entenderdn que confieren proteccidén a
la marca en su conjunto.

Articulo 44.- Distintividad adquirida. Podra concederse el
registro de signos que no sean intrinsecamente distintivos, si
éstos han adquirido distintividad por medio del uso en el comercio
nacional.

Se entendera que una marca ha adquirido
distintividad por el uso cuando, desde la perspectiva del
consumidor, ésta se asocia en forma exclusiva con un determinado
origen empresarial.

La acreditacidén de la distintividad adquirida de un
signo por medio de su uso se efectuarda mediante factores
objetivos, tales como publicidad, encuestas, antigliedad del uso,
ejemplares o muestras, entre otros.
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Parrafo 2 § Marcas colectivas

Articulo 45.- Definicién. Marca colectiva es un signo o)
combinacién de signos que sirve para distinguir en el mercado los
productos o servicios de los miembros de una asociacidn respecto
de los productos o servicios de terceros.

Articulo 46.- Titularidad. Las asociaciones de productores,
fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que gocen de
personalidad Jjuridica podrén solicitar el registro de una marca
colectiva.

La marca colectiva no podrd cederse a terceras
personas ni autorizarse su uso a aquéllas que no estén
oficialmente reconocidas por la asociacidn.

Articulo 47.- Reglamento de uso. La solicitud de registro de
marca colectiva deberd acompafiarse de un reglamento de uso, el
cual deberd contener, al menos:

a) Los datos de identificacidn de la asociaciédn;
b) Las condiciones de afiliacidén a la asociaciédn;
c) Los motivos por los que puede prohibirse el

uso de la marca a un miembro de la asociaciédn;

d) Las caracteristicas o las cualidades que seréan
comunes a los productos o servicios para los cuales se usard la
marca;

e) Las condiciones y modalidades bajo las cuales
se podrd emplear la marca;

f) Las personas que tendrdn derecho a utilizarla.

Si la marca colectiva consiste en una indicacién de
procedencia geografica, el reglamento de uso deberd prever que
cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa
zona geografica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo,
podréd hacerse miembro de la asociaciédn.

El Director de Signos Distintivos podrad objetar el
registro del reglamento de uso, en caso que contenga disposiciones
ilegales, contrarias al orden publico o que induzcan a error o
confusidén al publico consumidor.

El reglamento de uso deberd presentarse junto a la
solicitud de registro de marca <colectiva y se resolveré
conjuntamente.

Parrafo 3 § Marcas de certificacién

Articulo 48.- Definicién. Marca de certificacidén es un signo o
combinacidén de signos que garantiza que los productos o servicios



41

de terceros a los que se aplica, cumplen con requisitos vy
caracteristicas comunes.

Articulo 49.- Titularidad. Toda persona podréd ser titular de una
marca de certificacidn.

El titular de una marca de certificacién debera
autorizar su uso a toda persona, natural o juridica, cuyo producto
o0 servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de
uso de la marca.

No podradn solicitar marcas de certificacidén quienes
fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o
similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada
marca.

Articulo 50.- Reglamento de uso. La solicitud de registro de
marca de certificacidén deberd acompafiarse de un reglamento de uso,
el cual deberéd contener, al menos:

a) Los datos de identificacidédn del titular;

b) Los productos o servicios que pueden ser
objeto de certificacidén por su titular;

c) La calidad, los componentes, el origen o
cualquier otra caracteristica de los correspondientes productos o
servicios que se acreditarén, certificardn o garantizardn mediante
la marca de certificacién;

d) Condiciones y modalidades de uso de la marca;

e) La manera a través de la cual el titular
ejercerd el control de calidad antes y después de autorizarse el
uso de la marca.

El Director de Signos Distintivos podrd objetar el
registro del reglamento de uso, en caso que contenga disposiciones
ilegales, contrarias al orden publico o que induzcan a error o
confusidén al publico consumidor.

El reglamento de uso deberd presentarse junto a la
solicitud de registro de marca de certificacién y se resolveré
conjuntamente.

Parrafo 4 § Disposiciones comunes para marcas colectivas y de
certificacién

Articulo 51.- Modificacién del Reglamento de Uso. El titular de
la marca colectiva o de certificacidén deberd presentar ante la
Direccién de Signos Distintivos toda propuesta de modificacidédn del
reglamento de uso. El1 Director de Signos Distintivos rechazard la
modificacién que no cumpla los requisitos del articulo 47 en caso
de marcas colectivas o del articulo 50 en caso de marcas de
certificacién, vy las establecidas en el reglamento, o bien
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contenga disposiciones ilegales, contrarias al orden publico o que
induzcan a error o confusidén al publico consumidor.

La modificacidén del reglamento de uso surtiré
efectos a partir de su registro y se tramitarid conforme al
procedimiento de anotaciones.

Articulo 52.- Publicidad del reglamento de uso. El reglamento de
uso de las marcas colectivas o de certificacidén tendrd caracter
publico.

Articulo 53.- Acciones civiles. El1 ejercicio de 1las acciones
civiles derivadas del registro de una marca colectiva o de
certificacidédn corresponde a su titular.

No obstante, las personas facultadas a utilizar
dichas marcas podradn ejercer tales acciones si cuentan con
autorizacidédn expresa del titular o por disposicidédn establecida en
el reglamento de uso.

Con todo, el titular de una marca colectiva o de
certificacién podra reclamar, por cuenta de las personas
facultadas para utilizar 1la marca, la reparacidén del dafo que
éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Articulo 54.- Registro de signos descriptivos. Los signos
descriptivos de origen podran registrarse como marcas colectivas o
de certificacién. Sin embargo, el titular de la marca no podra
impedir la utilizacidén de tales signos por parte de terceros, para
indicar la verdadera procedencia de los productos o servicios
protegidos, cuando esta utilizacidédn no induzca a error o confusidn
respecto a su origen empresarial.

Parrafo 5 § Efectos del derecho de marca

Articulo 55.- Derechos conferidos. La marca confiere a su titular
el derecho exclusivo de utilizarla en el trafico comercial en la
forma que se le ha conferido y para distinguir los productos vy
servicios comprendidos en el registro.

Por consiguiente el titular de una marca registrada
podrd impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento,
utilice en el «curso de las operaciones comerciales signos
idénticos o relacionados para productos o servicios gque sean
idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido,
y a condicién de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a
probabilidad de error o confusidén con el titular de la marca.

Igualmente, el titular de una marca notoria
registrada podré impedir que cualquier tercero, sin su
consentimiento, utilice en el curso de las operaciones
comerciales, signos que sean 1iguales o similares a su marca



43

notoria, cuando esto signifique un aprovechamiento de la
notoriedad, o la dilucidén de su fuerza distintiva, de su valor
comercial o publicitario. Lo anterior no obsta al uso de la marca
por parte de un tercero en publicidad comparativa, parodia,
critica, comentario o para fines informativos.

Articulo 56.- Presuncién legal. Cuando el wuso hecho por el
tercero se refiera a una marca idéntica para productos o servicios
idénticos, se presumird que existe confusidn.

Articulo 57.- Duracién. E1 registro de wuna marca tendrd una
duracién de 10 afios, contados desde la fecha de acreditacidén del
pago de las tasas finales. El1 titular tendrda el derecho de pedir
su renovacidén por periodos iguales indefinidamente.

Articulo 58.- Utilizacién. Las marcas registradas deberéan
utilizarse en la misma forma en que han sido aceptadas a registro.
Las disminuciones o ampliaciones del tamafio, asi como las leves
variaciones de colores de la marca figurativa o mixta no incidiran
en la protecciédn.

Articulo 59.- Acuerdos de coexistencia. No obstante lo dispuesto
en el articulo 41 letra d), el Director de Signos Distintivos
podréd aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que
éstos no transgredan derechos adquiridos por terceros con
anterioridad o induzcan a confusidén al publico consumidor.

Articulo 60.- Uso de la marca en diccionarios. Si la reproduccidn
de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta
similar diera la impresidén de que constituye el término genérico
de los productos o servicios para los gque estd registrada 1la
marca, el editor, a peticidén del titular de la marca, velarad por
que la reproduccidén de ésta vaya acompafiada, a mas tardar en la
siguiente edicidén de la obra, de la indicacidén de que se trata de
una marca registrada. Igual deber tendra el editor de
publicaciones electrdnicas.

Articulo 61.- Exclusiones. Los derechos conferidos a los
titulares de marcas registradas no impedirdn de modo alguno el
ejercicio del derecho de cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o seuddédnimo o el nombre de su
antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se
use de manera dque induzca a error o confusidén al publico
consumidor.

Del mismo modo, los titulares de marcas registradas
gue incorporen términos geograficos o indicaciones relativas al
género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad, procedencia,
destinaciédn, peso, valor, calidad, caracteristicas u otros
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términos descriptivos de productos o servicios, no podran impedir
la wutilizacidén de dichos términos o indicaciones cuando se
utilicen precisamente para identificar o informar el origen
geografico, el género, naturaleza, variedad, origen, nacionalidad,
procedencia, destinacién, peso, valor, calidad, u otra
caracteristica descriptiva para un producto o servicio, excepto
cuando induzca a error o confusidén al publico consumidor o diluya
la fuerza distintiva o valor comercial o publicitario de la marca
registrada.

Parrafo 6 § Uso de la marca

Articulo 62.- Requisito de uso. Si transcurridos 5 afios a partir
de la fecha de concesidén del registro, la marca no hubiese sido
objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional,
por el titular o por un tercero con su consentimiento, para
distinguir uno o mads de los productos y servicios para los cuales
haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma
ininterrumpida por el mismo periodo, ésta incurrira en una causal
de caducidad.

No podrad alegarse la caducidad, si se estd usando
la marca o se ha reanudado el uso de la marca al momento de
ejercer la accidn pertinente.

No habiéndose acreditado el uso de la marca en los
términos seflalados, el Director de Signos Distintivos declarara la
caducidad, salvo que el titular de la marca demuestre que hubo
razones validas basadas en la existencia de obstédculos a dicho
uso.

Se reconocerdn como razones validas de falta de
uso, las circunstancias que surjan 1independientemente de la
voluntad del titular de la marca y gque constituyan un obstéculo al
uso de la misma, como las restricciones a la importacidén u otros
requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios
protegidos por la marca.

Parrafo 7 § Actos juridicos sobre una marca

Articulo 63.- Indivisibilidad. Las marcas serédn indivisibles y no
podréan transferirse o cederse parcial y separadamente ninguno de
los elementos o caracteristicas que componen el signo distintivo
amparado por el registro o solicitud.

Articulo 64.- Transferencia o cesién parcial. La transferencia o
cesién podréd hacerse con respecto a todos o algunos de los
productos o servicios qgue la marca distingue. Cuando 1la

transferencia o cesidén se limita a uno o algunos de los productos
o servicios, se dividird el registro o solicitud abriéndose uno
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nuevo a nombre del adquirente, conservandose la fecha de
prioridad.

Articulo 65.- Licencias anotadas. El1 uso de la marca por el
licenciatario, cuya 1licencia se encuentra anotada en el registro
respectivo, se considerard como realizado por el titular de 1la
marca.

Parrafo 8 § Renovacidén de marca

Articulo 66.- Solicitud de renovacién. E1 titular de la marca
deberd solicitar la renovacién del registro entre los 6 meses
anteriores al vencimiento de su vigencia y el mes siguiente a su
vencimiento. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud
de renovacidén, el registro caducara.

Ingresada la solicitud, el Director de Signos
Distintivos la aprobard u observara, seguin corresponda.

El registro renovado tendrd vigencia desde la fecha
de vencimiento de la marca objeto de la solicitud de renovaciédn.

Articulo 67.- Observaciones. La Direccién de Signos Distintivos
observard la solicitud de renovacidén si estimare que existen
impedimentos para su concesioén. La Direccién otorgard al

solicitante un plazo de 30 dias para subsanarlas, contado desde la
fecha de la notificacidén de la resolucidn que asi lo ordena.

Con todo, el solicitante podrd pedir la suspensidn
del procedimiento hasta por 30 dias, prorrogable por una vez, Si
para salvar la observacién de que ha sido objeto su solicitud se
requiere la realizacidén de otros tramites.

Vencidos los plazos anteriores, el Director se
pronunciara sobre la solicitud, aprobandola, rechazandola o
declarandola abandonada.

Serdn aplicables a las resoluciones dictadas en el
procedimiento de renovacidén, los recursos previstos en esta ley.

Articulo 68.- Abandono de 1la solicitud. El1 Director de Signos
Distintivos declarard, de oficio, el abandono de la solicitud de
renovacién si el solicitante no respondiere las observaciones de
forma dentro del plazo legal.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o
erréneo a lo ordenado, el Director reiterard por una sola vez las
observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la
solicitud si ellas no fueren subsanadas integramente en el plazo
de 30 dias prorrogable por una sola vez, contado desde su
notificaciédn. El incumplimiento a lo requerido acarreara la
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declaracidén de abandono, pronunciada de oficio por el Director de
Signos Distintivos.

TITULO II

Del Nombre Comercial

Articulo 69.- Definicidén. Se entenderd por nombre comercial un
signo o una combinacién de signos que identifica a una empresa o
establecimiento en el trdfico mercantil y que sirve ©para
distinguirla de 1las demds empresas que desarrollan actividades
idénticas o similares.

En particular, podréan constituir nombres
comerciales:

a) Los nombres patronimicos, las razones sociales
y las denominaciones de las personas juridicas;

b) Las denominaciones de fantasia;

c) Las denominaciones alusivas al objeto de 1la
actividad empresarial;

d) Los anagramas y logotipos;
e) Las imagenes, figuras y dibujos;
f) Cualguier combinacién de los signos gque, con

caracter enunciativo, se mencionan en las letras anteriores.

Articulo 70.- Extensién de 1la proteccién. E1 derecho de uso
exclusivo de un nombre comercial se adgquiere en virtud de su
primer uso en el comercio. El nombre comercial distintivo seré
protegido sin obligacidén de registro, forme parte o no de una
marca, en los términos previstos en el articulo 41 letra c) de la
presente ley.

Articulo 71.- BAbandono. El derecho de uso exclusivo de un nombre
comercial termina con el abandono del nombre. Se abandona un
nombre comercial cuando deja de ser usado en el comercio por su
titular por mas de cinco afios consecutivos sin causa justificada.

TITULO III

De las Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen

Articulo 72.- Indicacidén geografica. Se entenderd por indicaciédn
geografica un signo que indique el nombre de un pais, regidédn o un
lugar determinado que sirva para designar un producto originario
de dicho pais, regidén o lugar determinado, que posea una calidad,
reputacidédn u otra caracteristica que pueda atribuirse a dicho
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origen geografico, y su produccién, transformaciédn o elaboracidn
se realicen en la zona geografica delimitada.

Articulo 73.- Denominacién de origen. Se entendera por
denominacidén de origen un signo que indique el nombre de un pais,
regién o un lugar determinado que sirva para designar un producto
originario de dicho pais, regidén o lugar determinado, cuya
calidad, reputacidén o caracteristicas se deben fundamental o
exclusivamente al medio geografico con sus factores naturales vy
humanos, y su produccidén, transformacidén y elaboracidn se realizan
en la zona geografica delimitada.

Articulo 74.- Ambito de aplicacién. Las indicaciones geograficas
y denominaciones de origen se regularan por las normas de esta ley
y por los reglamentos especificos de uso y control. Lo anterior se
entenderd sin perjuicio de 1las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, vy
las que se refieren a la zonificacién wviticola, prevaleciendo
respecto de ellas las normas especificas contenidas en la ley N°
18.455.

Articulo 75.- Uso. Todos los productores, fabricantes o artesanos
que desempefien su actividad dentro de la zona geografica
delimitada tendrdn derecho a wusar la indicacidén geografica o
denominacién de origen en relacidén con los productos seflalados en
el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan
el uso de las mismas. Lo anterior comprende a aquellos que no
solicitaron el reconocimiento inicialmente.

Ninguna persona podrad apropiarse o establecer
gravamenes que limiten o impidan el uso de indicaciones
geograficas o denominaciones de origen.

Articulo 76.- Prohibiciones. No podran reconocerse como
indicaciones geograficas o denominaciones de origen los signos o
expresiones que:

a) No se conformen a las definiciones contenidas
en los articulos 72 y 73;

b) Gréafica, fonética o} conceptualmente se
asemejen de forma que puedan confundirse con otros signos
distintivos registrados o validamente solicitados con anterioridad
para los mismos productos, o productos o servicios relacionados;

c) Gréafica, fonética o} conceptualmente se
asemejen de forma que puedan crear confusidén con un signo
distintivo no registrado, pero que esté siendo real %

efectivamente usado con anterioridad a la solicitud de registro
dentro del territorio nacional por un tercero que tendria mejor
derecho a obtener el registro, siempre que la indicacidén o
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denominacién solicitada sea para distinguir los mismos productos,
0 para productos o servicios relacionados;

d) Sean contrarios a la moral o al orden publico;

e) Puedan inducir a error o confusién al publico
consumidor, respecto de la procedencia de la indicacidédn geogréafica
o denominacién de origen o de los atributos de los productos que
pretenden distinguir;

f) Sean 1indicaciones comunes o genéricas para
distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las
consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el
publico en general, salvo que hayan sido reconocidas como
indicaciones geograficas o denominaciones de origen en virtud de
tratados internacionales ratificados por Chile.

Articulo 77.- Marcas, denominaciones de origen e indicaciones
geograficas notoriamente conocidas: Del mismo modo, no podran
reconocerse como indicaciones geograficas o denominaciones de
origen los signos que constituyan la reproduccién total o
parcial, la imitacidén, la traduccidén o la transcripcidn de una
marca, denominacidédn de origen o indicacidén geografica gque sea
notoriamente conocida en Chile en el sector pertinente del
publico, esté registrada o no, cualquiera sean los productos para
los cuales el signo se solicite, cuando su uso fuese susceptible
de causar confusidn, cuando cause un riesgo de asociacidn con ese
tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o
la dilucidén de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario, siempre gque sea probable que ese uso lesione 1los
intereses del titular de la marca, denominacidédn de origen o
indicacién geografica registrada.

Articulo 78.- Solicitudes extranjeras. Las indicaciones
geograficas y  denominaciones de origen extranjeras podran
registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley.
No podradn protegerse, o perderédn la proteccién si la tuviesen,
cuando dejen de estar protegidas o hayan caido en desuso en su
pais de origen.

No estarédn sujetas a la proteccidén establecida en
esta ley las indicaciones geograficas y denominaciones de origen
extranjeras que identifiquen vinos vy bebidas espirituosas en
relaciédn con bienes y servicios, y que hayan sido utilizadas de
forma continua por nacionales o domiciliados en el territorio
nacional para identificar en Chile esos mismos bienes o servicios
u otros afines de buena fe, antes del 15 de abril de 1994 o
durante 10 afios como minimo antes de esa fecha, salvo gque se haya
dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por
Chile.

Articulo 79.- Coexistencia. Cuando por aplicacién de las normas
previstas en esta ley o en tratados internacionales ratificados
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por Chile, el Director de Signos Distintivos 1llegue a la
conviccidén que sera posible la coexistencia entre signos
distintivos e indicaciones geograficas o denominaciones de origen,
o de estas ultimas entre si, en la resolucidén definitiva se
determinarad las condiciones en las cuales deberdn ser usadas las
indicaciones geogréaficas, denominaciones de origen o signos
distintivos, para evitar la induccién a error o confusién al
publico consumidor.

Las condiciones de uso formarédn parte del registro
respectivo. El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a
su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas
en esta ley.

Articulo 80.- Solicitante. Toda persona podrad solicitar el
registro de una indicacién geogréfica o denominacidén de origen,
siempre que represente a un grupo significativo de productores,
fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma juridica, cuyos
predios o establecimientos de extraccién, produccidn,
transformacidén o elaboracidén se encuentren dentro de la zona de
delimitacidén establecida por la indicacién geografica o)
denominacién de origen solicitada vy cumpla con los demés
requisitos sefialados en esta ley y su reglamento.

También podrédn solicitar el reconocimiento de una
indicacidén geografica o denominacién de origen las autoridades
nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate
de indicaciones geograficas o denominaciones de origen ubicadas
dentro de los territorios de sus respectivas competencias.

Articulo 81.- Registro. Las solicitudes de registro de
indicaciones geograficas y denominaciones de origen deberéan
presentarse ante la Direccidén de Signos Distintivos, ajustéandose a
las prescripciones de esta ley y el reglamento.

Articulo 82.- Solicitud. La solicitud de reconocimiento de una
indicacién geogréfica o denominacién de origen deberd indicar:

a) Nombre, domicilio y actividad del solicitante
relacionada con la indicacién geografica o denominacién de origen
pedida;

b) Nombre de la indicacién geografica o
denominacidén de origen;

c) Delimitacién de la zona geogréafica de
produccidén, extraccidédn, transformacidn o elaboracidédn del producto
que se distinguird con la indicacién geografica o denominacidén de
origen;

d) La descripcidén detallada del producto o 1los
productos que distinguird la indicacidén o denominacidn solicitada,
asi como las caracteristicas o cualidades esenciales del mismo;
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e) Estudio técnico, elaborado por un técnico o
profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que
las caracteristicas, cualidades o reputacidédn que se le atribuyen
al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su
origen geografico;

f) Un proyecto de reglamento de uso y control de la
indicacién geografica o denominacién de origen solicitada.

La solicitud deberd ©presentarse utilizando el
formulario estédndar para este tipo de derechos, acompafiando el
comprobante de pago de las tasas iniciales de tramitacién.

Articulo 83.- Informe. En aquellos casos en que el Instituto lo
estime necesario y dependiendo del producto solicitado, se podra
requerir un informe al Ministerio de Agricultura, al Consejo
Nacional de 1la Cultura vy las Artes o a otros ministerios vy
servicios, respecto del cumplimiento de las exigencias
establecidas en el articulo 82. Dicho informe deberd emitirse en
el plazo de 45 dias, a contar de la notificacidén del requerimiento
efectuado por el Director de Signos Distintivos.

Articulo 84.- Resolucidén. La resolucidén que conceda el registro
de wuna indicacidén geografica o denominacidén de origen debera
seflalar:

a) La 1indicacién geografica o denominacidén de
origen reconocida;

b) La zona geografica delimitada de produccidn,
extraccidn, transformacién o elaboracidén cuyos productores,
fabricantes o artesanos tengan derecho a wusar la indicacién
geografica o denominacién de origen;

c) Los productos a los cuales se aplicard la
indicacién geografica o denominacién de origen, las cualidades,
caracteristicas esenciales o reputacidn que éstos deben tener;

d) La calificacién, de conformidad con el mérito de
los antecedentes acompafiados, de tratarse de una 1indicacién
geografica o de una denominacidén de origen.

Asimismo, tal resolucidén aprobard vy ordenard el
registro del reglamento de uso vy control de la indicacién
geografica o denominaciédn de origen reconocida.

Articulo 85.- Certificacién del reglamento de uso y control. El
titular velarid por el cumplimiento de lo establecido en el
reglamento de uso y control. La verificacidén del cumplimiento del
reglamento de wuso y control competerd a las autoridades u
organismos publicos o privados de certificacidédn de productos, de
acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley.
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Los <costos de verificacién del cumplimiento del
reglamento de wuso y control serdn de cargo del titular de 1la
indicacidén geografica o denominacidédn de origen.

Articulo 86.- Modificacién del reglamento de uso y control. E1
titular de la indicacién geografica o denominacidén de origen
deberd presentar ante la Direccidén de Signos Distintivos toda
propuesta de modificacidédn del reglamento de wuso y control. EI1
Director de Signos Distintivos rechazard la modificacién que
contenga disposiciones ilegales, contrarias al orden publico o que
induzcan a error o confusidén al publico consumidor.

La modificacién del reglamento de uso y control
surtird efectos a partir de su registro y se tramitard conforme al
procedimiento de anotaciones.

Articulo 87.- Duracién. El1l registro de una indicacidén geogréafica
o denominacién de origen tendrd una duracidén indefinida.

Articulo 88.- Modificaciones. El registro podrd modificarse en
cualquier tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias
establecidas en el articulo 84. La modificacién deberd sujetarse
al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Articulo 89.- Nulidad y caducidad. Todo interesado podrad impetrar
la declaracidén de nulidad del registro de una indicacidn
geografica o denominacidén de origen, cuando se haya infringido
alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Asimismo, todo interesado podra impetrar la
caducidad del registro de una indicacién geografica o denominacidn
de origen, por alguna de las siguientes causales:

a) Cuando su uso se hubiese suspendido de forma
ininterrumpida por un periodo de 5 afios;

b) Cuando las condiciones de concesidn no se
hayan mantenido;

c) Cuando no se encuentre garantizado por el
titular el cumplimiento de lo indicado en el reglamento de uso y
control.

Articulo 90.- Aplicacidén supletoria. En cuanto corresponda, las
normas y las disposiciones relativas a las marcas seran aplicables
a las indicaciones geograficas y denominaciones de origen de que
trata este Titulo.

Articulo 91.- Acciones «civiles. El ejercicio de las acciones
civiles relativas al derecho de usar una indicacidén geografica o
denominacidédn de origen registrada, y las destinadas a impedir el
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uso ilegal de las mismas, corresponde a todo usuario que cumpla
los requisitos para utilizar dicha indicacidén geografica o
denominacién de origen. Tales acciones deberan ejercerse ante los
tribunales ordinarios de Jjusticia conforme a las normas del
Capitulo VII relativas a la observancia de los derechos de
propiedad industrial.

Articulo 92.- Proteccién adicional. Tratdndose de indicaciones
geograficas o) denominaciones de origen registradas que
identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles
procederdn aun cuando se emplee una indicacidén geografica o
denominacién de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o
cuando se acompafie de términos como "clase", "tipo", "estilo",
"imitacidén", u otras andlogas, e incluso cuando se indique el
verdadero origen del producto.

TITULO IV

De las Frases de Propaganda

Articulo 93.- Definicién. Se entiende por frase de propaganda la
expresién o leyenda que sea apta para utilizarse como complemento
promocional de un signo distintivo, capaz de transmitir un
contenido publicitario. Las frases de propaganda podran ser
denominativas o mixtas.

Articulo 94.- Aplicacién supletoria. En cuanto corresponda, las
normas relativas a las marcas seran aplicables a las frases de
propaganda de que trata este Titulo.

TITULO V

Del Procedimiento de Registro de Signos Distintivos

Parrafo 1 § Solicitud de registro

Articulo 95.- Solicitud. La solicitud de registro de un signo
distintivo  deberd presentarse en la Direccidn de Signos
Distintivos, ajustédndose a las prescripciones y en la forma que
establezca esta ley y el reglamento.

La solicitud de registro podrd presentarse para
distinguir productos y servicios en un mismo formulario.

Cada solicitud de registro sbélo podrad solicitarse
para productos o servicios especificos y determinados, con
indicacidén de la o las clases del Clasificador Internacional de
Niza a gque pertenecen.
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Cuando se incluyan en una Unica solicitud productos
0 servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificacidn
Internacional de Niza, dicha solicitud dard por resultado un
registro unico.

Articulo 96.- Prioridad. Si una marca ha sido solicitada
previamente en el extranjero, el interesado tendrd prioridad por
el plazo de 6 meses para presentar la solicitud en Chile, contado
desde el dia hébil siguiente a la fecha de su presentacidén en el
pais de origen. Si el plazo venciera en dia inhédbil se entenderé
prorrogado al primer dia hédbil siguiente.

Articulo 97.- Invocacién del derecho de prioridad. E1 derecho de
prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, deberé
invocarse al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella
se dejard constancia especial en el formulario de presentacidn de
la solicitud, con indicacién del numero, fecha y pals en que se
hubiese presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Se debera acomparfiar, ademds, en original o en copia
autorizada, un certificado de prioridad emitido por la autoridad
competente del pais de origen de la prioridad. Esta certificacidn
deberd acompafiarse dentro del plazo de 90 dias contado desde 1la
fecha de presentacién en Chile de la respectiva solicitud, con
traduccidén simple al espafiol, si fuere el caso. De no acompafiarse
el certificado o su traduccidén dentro de plazo, la prioridad se
tendrd por no invocada.

Articulo 98.- Divisién de 1la solicitud. Toda solicitud que
contenga mas de un producto o servicio, denominada en adelante
“solicitud inicial”, podra dividirse a peticidédn del solicitante en
dos o méds solicitudes, denominadas en adelante “solicitudes
divisionales”. Para este efecto, el solicitante deberd indicar en
cada una de ellas la distribucidén de los productos o servicios.
Las solicitudes divisionales conservardn la fecha de presentacidn
de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad,
si se invoca. Las solicitudes divisionales daran lugar al pago de
las tasas que correspondan, como Si se tratara de una nueva
solicitud.

Durante la tramitacidén de una observacidn de fondo,
procedimiento de oposicidén o de un recurso pendiente, la divisién
de la solicitud sbélo serad procedente cuando, como resultado de la
divisién, la observaciédn de fondo, el Juicio de oposicidén o el
recurso de que se trate queden circunscritos a una de las
solicitudes divisionales.

Articulo 99.- Examen de forma y fondo. Ingresada la solicitud al
Instituto, la Direccidén de Signos Distintivos deberd verificar que
se haya cumplido con las formalidades exigidas para la validez de
la presentacién y deberd hacer un analisis de fondo de la
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solicitud, indicando si existen causales absolutas o relativas
para el rechazo de oficio de la peticiédn.

En caso de haber observaciones de forma o de fondo
se deberd dar traslado al solicitante quien deberd responderlas en
un plazo de 30 dias, contado desde 1la notificacidén de 1la
resolucién de observacidén. En caso de la observacién de forma por
falta de poder a un solicitante con domicilio en el extranjero, la
Direccidédn de Signos Distintivos concederd un plazo de 45 dias para
cumplir con 1lo ordenado, contado desde la notificacién de 1la
resolucién que asi lo ordene.

De no mediar la correccidén de las observaciones de
forma dentro del plazo seflalado, la solicitud se declararéa
abandonada. Si el solicitante diere cumplimiento parcial o errdneo
a lo ordenado, el Director reiterard por una sola vez 1las
observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la
solicitud si ellas no fueren subsanadas integramente en el plazo
de 30 dias, prorrogable por una sola vez, contado desde su
notificacién. E1 incumplimiento a lo requerido acarreard la
declaracién de abandono de la solicitud, pronunciada de oficio por
el Director de Signos Distintivos.

Respecto a las observaciones de fondo, vencido el
plazo sefialado en el inciso segundo, el Director de Signos
Distintivos resolverd la aceptacién o rechazo de la solicitud,
pudiendo acogerla o rechazarla total o parcialmente.

Articulo 100.- Observacién de oficio. Si en virtud del
cumplimiento de una observacidén de forma o fondo se configura una
causal de irregistrabilidad del signo solicitado, el Director de
Signos Distintivos observard la solicitud indicando la causal de
rechazo. El solicitante deberd contestar esta observacidédn dentro
de un plazo de 30 dias a contar de su notificaciédn.

Articulo 101.- Suspensién de la tramitacién. E1 solicitante podra
pedir la suspensidén del procedimiento hasta por 30 dias si para
salvar la observaciédn de qgue ha sido objeto su solicitud se
requiere la realizacidébn de otros tramites.

Articulo 102.- Publicacién. Aceptada a tramitacidén una solicitud
de registro de signo distintivo, se publicard un extracto de ésta
en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en la forma y plazos que
determine el reglamento.

El Director de Signos Distintivos podréd corregir,
de oficio o a peticidén de parte, los errores de publicacidn que a
su juicio no sean sustanciales, mediante una resolucidén dictada en
el expediente respectivo.

En caso de errores sustanciales, el Director de
Signos Distintivos, a peticién de parte dentro de los cinco dias
siguientes a la publicacién o de oficio, ordenard una nueva
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publicacidén, gque deberd efectuarse dentro del plazo de 10 dias,
contado desde la notificacidén de la resolucidn que asi lo ordene.

En caso de practicarse una nueva publicacién, el
plazo para presentar oposiciones se contarda a partir de la nueva
publicacién. Las demandas de oposicién que fueron presentadas
dentro del plazo legal contado desde la primera publicacidén, se
tendrédn por validamente presentadas.

Articulo 103.- Resolucién final. Vencido el plazo para interponer
oposiciones, sin que éstas se hayan presentado, vy habiéndose
cumplido con las demés diligencias ordenadas en el procedimiento,
el Director de Signos Distintivos resolverid en definitiva 1la
aceptacién o rechazo de la solicitud, pudiendo acogerla o
rechazarla total o parcialmente.

Si se dedujere algun recurso en contra de la
resolucidén que acepte parcialmente una solicitud, el plazo para
acreditar el pago de la tasa de registro se contard desde que
quede ejecutoriada la resolucidédn definitiva. Lo mismo se aplicaréa
cuando una solicitud sea aceptada parcialmente mediante sentencia
definitiva dictada en un procedimiento de oposicidn.

Parrafo 2 § Procedimiento de oposicién

Articulo 104.- Oposicidén. Todo interesado podrd formular oposicidn
por escrito a la solicitud de registro ante el Director de Signos
Distintivos. Se presumird de derecho la existencia de interés del
oponente en el caso de las causales absolutas de rechazo.

La oposicidédn deberd presentarse dentro del plazo de
30 dias contado desde la fecha de la publicacidén del extracto de
la solicitud respectiva, debiendo contener las siguientes
menciones:

a) Identificacidén del numero de solicitud;

b) Nombre, domicilio, profesién u oficio del
demandante, y de su representante, si lo hubiera;

c) Poder que acredite la representacidén que se
invoca o su numero de registro;

d) Fundamentos de hecho vy derecho en que se
sustenta la oposicidn.

Las ampliaciones o rectificaciones de las demandas
de oposicién sd6lo podrédn presentarse dentro del plazo sefialado en
el inciso segundo.

De la oposicién, su ampliacidén o rectificacién, si
procediere, se dard traslado al solicitante por el plazo de 30
dias contado desde su notificacién.
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Una vez contestada la oposicidén, la Direccidn de
Signos Distintivos podrad recibir la causa a prueba en conformidad
con lo dispuesto en el articulo 21.

Articulo 105.- Sentencia definitiva. Cumplidas las diligencias
ordenadas en el procedimiento, el Director de Signos Distintivos
dictard sentencia definitiva pronunciadndose sobre la oposicidén vy
sobre la aceptacidén o rechazo de la solicitud.

Articulo 106.- Divisién del registro. Los registros de signos
distintivos vigentes siempre podran dividirse.

Sin embargo, durante la tramitacioén de un
procedimiento de nulidad, caducidad o de un recurso pendiente, la
divisién del registro sdélo serd procedente cuando, como resultado
de la divisidén, el juicio de nulidad, caducidad o el recurso de
que se trate, queden circunscritos a wuno de los registros
divididos. La divisién del registro dard lugar al pago de las
tasas que correspondan, como si se tratara de una nueva solicitud.

Parrafo 3 § Nulidad del registro de marca

Articulo 107.- Causales de nulidad. Procederd la declaracién de
nulidad de un registro de marca cuando se haya infringido alguna
de las prohibiciones establecidas en los articulos 40 y 41.

Articulo 108.- Efectos de 1la nulidad del registro: Anulado un
registro, el titular del registro que sirvidé de base para
pronunciar la nulidad, no podra perseguir la responsabilidad
respecto del titular del registro anulado hasta que hayan
transcurrido, a lo menos, 90 dias contado desde que la sentencia
respectiva quedd ejecutoriada, a excepcidén de los casos en gque se
acreditdé en el juicio de nulidad que la marca anulada se obtuvo de
mala fe, caso en el cual la responsabilidad se podrad perseguir
desde que gquede ejecutoriada la sentencia declaratoria de nulidad.

Si la causal de nulidad sbélo se configurase para
una parte de 1los productos o servicios para los cuales esté
registrada la marca, su declaracién sbd6lo se extenderd a los
productos o servicios afectados.

Parrafo 4 § Caducidad de la marca

Articulo 109.- Causales de caducidad. Procederd la declaracidén de
caducidad total o parcial de un registro de marca si concurren
algunas de las siguientes circunstancias:

a) Cuando no se haya usado conforme al articulo
62;
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b) Si su titular ha provocado o tolerado que se
transforme en la designacidén usual de un producto o servicio para
el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las
operaciones comerciales y en el uso generalizado del puUblico, 1la
marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el
producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderé
que el titular de una marca ha provocado dicha transformacién si
ha usado en el mercado las indicaciones que dan cuenta de que se
trata de una marca registrada.

Articulo 110.- Prueba de uso. La carga de la prueba del uso de la
marca corresponderd a su titular. El uso de la marca se acreditaré
mediante cualquier prueba admitida por esta ley, que demuestre que
la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso
de una marca presentada para efectos de esta ley tendrd valor de
declaracién jurada, siendo el titular de la marca responsable de
su veracidad.

Articulo 111.- Demanda reconvencional. Podrd deducir demanda
reconvencional de caducidad quien sea demandado de nulidad o de
oposicién en base a una marca registrada «con anterioridad,
debiendo hacerlo en el escrito de contestacién. La reconvencidn se
substanciard y fallard conjuntamente con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda reconvencional, se
dard traslado al actor, que deberd responder dentro del plazo 30
dias contado desde su notificacidén, a cuyo vencimiento se recibiré
la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las
cuales seguirdn un mismo procedimiento.

Articulo 112.- Efectos de 1la caducidad. El1 registro que sea
declarado caduco se entenderd sin valor desde que quede
ejecutoriada la sentencia declaratoria de caducidad.

Si la causal de caducidad sdélo se configurase para
una parte de los productos o servicios para los cuales esté
registrada la marca, su declaracién sbd6lo se extenderd a 1los
productos o servicios afectados.

Articulo 113.- Aplicacidén supletoria. Las normas del capitulo
relativo al procedimiento de nulidad de signos distintivos seréan
aplicables al procedimiento de caducidad.

Las demds reclamaciones relativas a la validez de
los registros de propiedad industrial se someteran al
procedimiento establecido para la nulidad de marcas.
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TITULO VI

De las Tasas

Articulo 114.- Pago de Tasas. El registro de signos distintivos
estard afecto al pago de una tasa equivalente a 3 unidades
tributarias mensuales por clase en caso de solicitudes
presenciales y de 1 unidad tributaria mensual por clase en caso de
solicitudes por medios electrdénicos. La tasa correspondiente
deberd pagarse fraccionada de la manera siguiente:

a) Al momento de presentacién de la solicitud de
registro de un signo distintivo debera acompafiarse el comprobante
de pago de una tasa equivalente a 1 unidad tributaria mensual, en
caso que fuere presencial, o el equivalente a media unidad
tributaria mensual cuando fuere presentada por medios
electrénicos. La solicitud que carezca del comprobante de pago de
la tasa correspondiente se tendrd por no presentada;

b) Concedida a registro la solicitud, se deberé
completar el pago de la tasa.

Articulo 115.- Pago por clase. Para los efectos del pago de tasas,
la solicitud o registro de un signo distintivo para productos vy
servicios se considerard como una solicitud o registro distinto
por cada clase, cualquiera sea el numero de productos o servicios
especificos incluidos en cada una. Dicho principio sera extensivo
a las renovaciones de registros.

Articulo 116.- Acreditacién del pago. Aceptado el registro de una
solicitud, se deberd acreditar el pago de la fraccidén de tasa
correspondiente dentro de los 60 dias contados desde la fecha de
la notificacidén de la resolucidn que 1lo concede. Vencido dicho
plazo sin efectuarse la acreditacién del pago, el Director de
Signos Distintivos declarara el abandono de la solicitud.

Articulo 117.- Restablecimiento de derechos. Si el solicitante
hubiese pagado la fraccidén de tasa respectiva dentro del plazo
legal, pero no hubiese acreditado su pago oportunamente, aquel
podra restablecer su derecho a registro si acompafia el comprobante
de pago dentro del plazo Unico de 30 dias, contado desde el
vencimiento del periodo de acreditacién.

Con todo, para proceder al registro deberd ademas
acompafiar el comprobante de pago de una tasa adicional equivalente
a una unidad tributaria mensual.

Si en el tiempo que medie entre el vencimiento del
periodo de acreditacidédn y la comprobacidédn del pago se hubiese
declarado el abandono de la solicitud, el Director de Signos
Distintivos de oficio dejara sin efecto dicha resolucidn vy
procederd al registro del signo distintivo, siempre que se
demuestre que la acreditacidén del pago se realizd dentro de plazo.
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Articulo 118.- Tasas de renovacién. La renovacidén de registros de
marcas y frases de propaganda estara sujeta al pago de una tasa
equivalente a 3 unidades tributarias mensuales si la solicitud
fuese presencial, o una tasa equivalente a una y media unidad
tributaria mensual si se efectuase por medios electrdnicos.

La acreditacién de dicho pago deberé efectuarse
dentro del plazo de 6 meses contado desde la notificacidén de la
resolucién que aprueba la solicitud de renovacidén, tratandose de
solicitudes aceptadas con posterioridad al vencimiento del
registro a renovar. En el <caso de solicitudes de renovacidn
aceptadas antes del vencimiento del registro a renovar, la
acreditacidédn deberd efectuarse dentro del plazo de 6 meses contado
desde la fecha del vencimiento del registro a renovar. A contar
del segundo mes del ©plazo para pagar la tasa de renovacidn
correspondiente, se devengara una sobretasa de 20% por cada mes o
fraccién de mes en que no se acredite el pago de la tasa de
renovacién. La acreditacién del pago de 1la sobretasa deberéa
efectuarse conjuntamente con la correspondiente a la tasa de
renovacioén.

Articulo 119.- Beneficio fiscal. Las tasas establecidas en 1los
articulos anteriores serdn a beneficio fiscal. No procederd 1la
devolucidén de las tasas pagadas, salvo disposicidn expresa en
contrario.

Articulo 120.- Exenciones de pago. Estaradn exentos del pago de las
tasas establecidas en este Titulo, 1los solicitantes que se
encuentren en los siguientes casos:

a) Carencia de medios econdmicos en el caso de
personas naturales, de acuerdo a los pardmetros de vulnerabilidad
establecidos en la Ficha de Proteccidédn Social o el Instrumento de
Caracterizacidén Socioecondmica que lo suceda;

b) Microempresas y pequefla empresa, definidas en
la ley 20.416.

El interesado deberd sefialar en su solicitud de
registro de signo distintivo, o de renovacidén de registro, que se
acoge al sistema de exencidén de tasas y deberd acompafar 1los
antecedentes que acrediten dque se encuentra en la o las
situaciones de exencidn, en la forma que seflale el reglamento.

No podran acogerse a este beneficio las personas o
empresas con més de dos solicitudes o registros acogidos a estas
exenciones.

En el expediente de 1la solicitud de registro de
signo distintivo deberd dejarse constancia del otorgamiento de la
exencidén de pago de tasas.
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CAPITULO III
PATENTES
TITULO I

De las Disposiciones Generales

Articulo 121.- Ambito de aplicacién. La presente ley concedera
bajo este Capitulo que protege 1las invenciones, los siguientes
derechos de propiedad industrial:

a) Patentes de invencidn;

b) Modelos de utilidad;

c) Disefios industriales;

d) Esquemas de trazado o topografias de 1los

circuitos integrados.

TITULO II

De las Patentes de Invencidn

Parrafo 1 § Patentabilidad

Articulo 122.- Invencidén. Se entiende por invencidén toda solucidn
a un problema de la técnica que origine un guehacer industrial. La
invenciédn podrd ser un producto o un procedimiento o estar
relacionada con ellos.

Articulo 123.- Patente. Se entiende por ©patente el derecho
exclusivo que concede el Estado para la proteccién de una
invencién. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a
la patente estdn determinadas por esta ley.

Articulo 124.- Requisitos de patentabilidad. Las patentes podran
obtenerse para toda invencidn, cualquiera sea el campo de la
tecnologia, siempre gque sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacidén industrial.

Articulo 125.- Novedad. Una invencidén se considerard nueva, cuando
no exista con anterioridad en el estado de la técnica.

Articulo 126.- Estado de 1la técnica. El1 estado de la técnica
comprenderd todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al
publico, en cualgquier lugar del mundo, mediante una publicacidén en
forma tangible, la venta o comercializacidén, el uso o cualquier
otro medio, antes de la fecha de presentacidén de la solicitud de
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patente en Chile o de 1la prioridad reclamada de acuerdo al
articulo 151.

También quedard comprendido dentro del estado de la
técnica para efecto de determinar la novedad, el contenido de las
solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como
fueron originalmente presentadas, cuya fecha de presentacidén sea
anterior a la fecha de presentacién de la solicitud de patente en
Chile o de la prioridad reclamada y que hubieren sido publicadas
en esa fecha o en otra posterior.

Articulo 127.- Divulgacién inocua. No serén consideradas para
efectos de determinar la novedad de 1la invencién o el nivel
inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los 12 meses
anteriores a la presentaciédn de la solicitud en Chile, si 1la
divulgacién publica:

a) Fue hecha, autorizada o deriva del solicitante
de la patente;

b) Fue hecha con motivo o deriva de abusos vy
practicas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante
O su causante.

No se considerard que la invencidén haya sido
divulgada o hecha accesible al publico por el simple hecho de
haber sido comunicada a un tercero bajo condiciones téacitas o
expresas de confidencialidad.

La divulgacidén inocua deberd ser invocada junto a
la presentacidén de la solicitud, acompafiando un escrito en el cual
se deberd sefialar cudles son y en qué consistieron dichas

divulgaciones, adjuntando al escrito la documentacidn
correspondiente, que esté disponible al momento de la
presentacidn.

Articulo 128.- Nivel inventivo. Se considerard gque una invencidn
tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en
la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se
habria derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Articulo 129.- Aplicacién industrial. Se considerard gque una
invencidén es susceptible de aplicacidén industrial cuando su objeto
pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo
de industria.

Articulo 130.- Exclusiones de patentabilidad. No se considerara
invencidén y quedarédn excluidos de la proteccidn por patente de
esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas,
las leyes de la naturaleza y los métodos matematicos;
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b) Las plantas vy los animales, excepto los
microorganismos. Tampoco son patentables los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la produccidédn de plantas y animales,
excepto los procedimientos microbioldgicos. Para estos efectos, un
procedimiento esencialmente bioldégico es el que consiste
integramente en fendmenos naturales, como los de cruce vy
seleccidén. Las variedades vegetales sbélo gozaran de proteccidédn de
acuerdo con 1lo dispuesto por la ley 19.342, sobre Derechos de
Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales;

c) Los planes, principios o métodos para el
ejercicio de:

actividades intelectuales;

- juegos;

actividades econdémico-comerciales.

d) Los programas de computacién como tales, salvo
que en el 1invento estén combinados con aparatos o artefactos
fisicos que los usen;

e) Los métodos de tratamiento quirtrgico o
terapéutico y de diagndstico, aplicados al cuerpo humano o animal.
Esta disposicidén no serd aplicable a los productos destinados a 1la
puesta en practica de tales métodos;

f) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de
dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales
de articulos, objetos o elementos conocidos vy empleados con
determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrad constituir
invencidén susceptibles de proteccidén el nuevo uso de articulos,
objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso
resuelva un problema técnico sin solucidén previa equivalente,
cumpla con los requisitos a que se refiere el articulo 124 vy
requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en
los materiales del articulo, objeto o elemento conocido para
obtener la citada solucidén a dicho problema técnico. El1 nuevo uso
reivindicado deberd acreditarse mediante evidencia experimental en
la solicitud de patente.

g) Parte de los seres vivos tal como  se
encuentran en la naturaleza, los procesos bioldégicos naturales, el
material bioldgico existente en la naturaleza, inclusive genoma o
germoplasma. Sin embargo, serdn susceptibles de proteccidén los
procedimientos que utilicen uno o més de los materiales bioldgicos
antes enunciados, los productos directamente obtenidos por ellos y
el material bioldgico aislado que esté adecuadamente descrito para
el cual la aplicacidén industrial debe figurar explicitamente en la
solicitud de patente.

Articulo 131.- Exclusién por motivos de interés general. No seréan
patentables las invenciones cuya explotacidén comercial deba
impedirse necesariamente ©para proteger el orden publico, la
seguridad nacional, la moral publica, la salud o la vida de las
personas o de los animales, preservar los vegetales o evitar dafios
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graves al medio ambiente, siempre gque esa exclusidédn no se haga
meramente porque la explotacidn esté prohibida por su legislaciédn.

Parrafo 2 § Efectos de la patente de invencién

Articulo 132.- Derechos conferidos. El registro de una patente
confiere a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) Cuando la patente recae en un producto, el de
impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de
fabricacién, wuso, oferta, comercializacién o importacién del
producto objeto de la patente, asi como el almacenamiento de dicho
producto para alguno de los fines mencionados; y

b) Cuando la patente recae en un procedimiento,
el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el
acto de utilizacién del procedimiento y los actos de uso, oferta,
comercializacidén o importacidn del producto obtenido directamente
por medio de dicho procedimiento.

Articulo 133.- Ambito de proteccién. El objeto y alcance de la
proteccidén otorgada por la patente o la solicitud de patente se
determinard por el —contenido de las reivindicaciones. Las
reivindicaciones se 1interpretaran a la luz de la memoria
descriptiva y los dibujos vy, en su caso, del material bioldgico
que se hubiese depositado.

Articulo 134.- Duracién. Sin perjuicio de 1lo sefialado en el
articulo 269, las patentes de invencidén se concederan por un
periodo no renovable de 20 afios, contado desde la fecha de
presentacién de la solicitud en la Direccidédn de Patentes.

Articulo 135.- Excepciones a los derechos de patente. Los derechos
conferidos por la patente no se extenderan a:

a) Los actos realizados privadamente y sin
motivos comerciales;

b) Actos realizados por motivos experimentales
relativos al objeto de la invencidn patentada;

c) Preparacidén de medicamentos bajo prescripcidén
médica para casos individuales;

d) El empleo, a bordo de navios de otros paises,
de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del
navio, en las maquinas, aparejos, aparatos y demds accesorios,
cuando dichos navios penetren temporal o accidentalmente en aguas
del territorio chileno, con la reserva de qgque dichos medios se
empleen exclusivamente para las necesidades del navio;

e) El empleo de medios que constituyan el objeto
de su patente en la construccidén o funcionamiento de los aparatos
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de locomocién aérea o terrestre de otros paises o de los
accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o
accidentalmente en territorio chileno.

Articulo 136.- Excepcién bolar. La patente de invencidén no
confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten,
fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el
objeto de obtener el registro o autorizacidén sanitaria de un
producto farmacéutico o agroquimico. Lo anterior no faculta para
que dichos productos sean comercializados sin autorizacidén del
titular de la patente.

Parrafo 3 § Derecho a la patente de invencién

Articulo 137.- Titularidad. lLa facultad para requerir una patente

pertenecera a su verdadero inventor, a sus herederos o
cesionarios. Si dos o mé&s ©personas crean conjuntamente la
invencién, el derecho a la patente pertenecera a ellos
conjuntamente. Si dos o mas personas crean una invencidn

independientemente uno de otro, 1la facultad para requerir la
patente pertenecerd a quien primero la solicite.

Articulo 138.- Cesién del inventor. Bastard la declaracidén del
solicitante de la patente en el formulario de solicitud como
antecedente suficiente para acreditar la cesidén del inventor. E1
solicitante deberéa hacer dicha declaracién bajo su
responsabilidad, sin que sea necesario adjuntar la documentacidn
que la sostenga.

Articulo 139.- Accién de usurpacidén de patente. Aquel que tenga el
legitimo derecho a la invencidén que ha sido presentada por un
tercero de forma no autorizada o aquel gque ha sufrido la
usurpacién de su invencidn, tendrd derecho a ejercer la accidbn de
usurpacidén de patente, solicitando la cesidén de la solicitud o la
transferencia del registro. Esta accidén prescribe en cinco afios a
partir de la fecha de registro.

La accién de usurpacidén de patente se tramitara
conforme a las normas establecidas para los incidentes en el
Cébdigo de Procedimiento Civil durante la tramitacidén de 1la
solicitud y conforme al procedimiento de nulidad una vez otorgado
el registro. Ambas acciones podrédn presentarse en cualquier estado
de la tramitacidén de la solicitud de patente o vigencia del
registro. Esta accidén deberd interponerse ante el Director de
Patentes, que la resolverid de acuerdo a las reglas de la sana
critica.
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Parrafo 4 § Procedimiento de concesién de patente de invencidén

Articulo 140.- Solicitud. La solicitud de registro de una patente
de invencidén deberd presentarse en la Direccidén de Patentes,
ajustandose a las prescripciones y en la forma que establezca esta
ley y su reglamento.

Se entiende por solicitud de patente el formulario
de presentacidén de la solicitud, la memoria descriptiva, el pliego
de reivindicaciones y el resumen, asi como los dibujos y lista de
secuencias si procedieren, de acuerdo a la forma y condiciones
establecidas en el reglamento.

Sin perjuicio de lo indicado en el articulo 185, se
considerard como fecha de presentacidédn de la solicitud nacional,
la de su recepcidn por la Direccidn de Patentes.

Articulo 141.- Formulario. El formulario deberd contener, al
menos, las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razdn social del solicitante
y domicilio e igual informacidén sobre su apoderado o representante
si lo hubiere;

b) Nombre completo del inventor, nacionalidad vy
domicilio;

c) Titulo de la patente de invenciédn;

d) Numero, lugar y fecha de la o las primeras

solicitudes presentadas en el extranjero, si las hubiere;

e) Firma del solicitante o representante.

Articulo 142.- Resumen. El resumen tiene una finalidad
exclusivamente técnica y no se podrd considerar para ningtin otro
fin, ni siquiera para la determinacidén del &mbito de la proteccidn
solicitada.

Articulo 143.- Memoria descriptiva. La memoria descriptiva debera
ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto en la
materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

Para estos efectos, la memoria descriptiva de la
invencidén consistird en antecedentes vy caracteristicas técnicas
suficientes sobre la invencidén que permitan entender y demostrar
el alcance de la misma, conforme a lo establecido en el
reglamento.

Cuando corresponda, la memoria descriptiva deberé
apoyarse en al menos un ejemplo concreto o una modalidad preferida
de realizacidn, que deberd estar fundado en evidencias técnicas,
precisas y concretas, con el objeto de demostrar la
reproducibilidad y el alcance de la invencidn.
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Articulo 144.- Reivindicaciones. Las reivindicaciones definen 1la
materia para la cual se desea proteccidn mediante la patente. Las
reivindicaciones deberan ser claras, precisas y concisas, y estar
enteramente sustentadas en la memoria descriptiva.

Articulo 145.- Divulgacién de origen. La solicitud de patente que
contenga recursos genéticos o) conocimientos tradicionales,
relacionados o} no a tales recursos, deberéa contener una
declaracién en que se divulgue la fuente de obtencién de dicho
recurso genético o conocimiento tradicional en los siguientes
casos:

a) Si se trata de un recurso genético al que el
inventor o solicitante ha tenido acceso, si la 1invencidn estéa
directamente basada en este recurso;

b) Si se trata de conocimientos tradicionales de
comunidades indigenas o locales relacionados © no a recursos
genéticos a los que el inventor o solicitante ha tenido acceso, vy
la invencidén estd directamente relacionada con este conocimiento
tradicional. Si la fuente es desconocida tanto para el inventor
como para el solicitante de 1la patente, el solicitante deberéa
declarar esta situacién.

En los <casos que existan declaraciones intencionalmente
falsas, seran aplicables las normas relativas a la observancia de
los derechos de propiedad industrial.

Articulo 146.- Descripcién del material Dbioldgico. Si la
invencidén comprende un material bioldgico vivo, incluyendo virus,
O su procedimiento de obtencidén, de tal manera que la invencién
no pueda reproducirse cabalmente en la descripcién, dicho
material deberd ser depositado ante una autoridad internacional
de depdsito conforme al Tratado de Budapest sobre el
reconocimiento internacional del depdsito de microorganismos a
los fines del ©procedimiento en materia de ©patentes vy su
reglamento anexo, antes de la fecha de presentacién de la
solicitud o de la prioridad en caso que reivindique una, debiendo
presentarse el certificado de depdsito correspondiente dentro de
los 6 meses contados desde la presentacidén de la solicitud. Dicho
certificado deberé indicar el nombre de la autoridad
internacional de depdésito y el numero del mismo. La solicitud que
carezca del certificado de depdsito se tendrd por no presentada.

Articulo 147.- Unidad de invencién. Una solicitud de patente sélo
podra comprender una invenciédn o un grupo de invenciones
relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico concepto
inventivo.

En caso de constatarse en una solicitud més de un
concepto inventivo, la Direccién de Patentes radicard el anédlisis
en el primero de ellos. Para ello, la Direccidn ordenard acompafiar
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un nuevo pliego de reivindicaciones, el cual se centre Unicamente
en el concepto inventivo bajo analisis.

Con todo, el solicitante podra subsanar la objecidn
solicitando la divisién de la solicitud, de acuerdo a dispuesto en
el articulo 149.

Articulo 148.- Fusién de la solicitud. La Direccién de Patentes
podra autorizar la fusidén de dos o mas solicitudes que planteen
invenciones que por separado fuesen inconsistentes, o fuesen
mutuamente dependientes unas de otras, o bien su alcance no
pudiese diferenciarse. El solicitante deberd presentar su peticidn
de fusidén antes del término de la etapa de discusidén, de 1lo
contrario se tendra por no presentada.

La solicitud objeto de 1la fusidédn mantendra la
prioridad de las solicitudes originales.

Articulo 149.- Divisién de 1la solicitud. E1 solicitante podréa
dividir su solicitud hasta antes del nombramiento de perito, salvo
lo dispuesto en el articulo 147.

Asimismo, constatada la falta de unidad de
invencién por el perito o la Direccidén, el solicitante podré
dividir dicha solicitud de patente en dos o mas solicitudes,
mientras no se amplie el campo de la invenciédn ni el contenido de
la memoria descriptiva. En este <caso, la o 1las solicitudes
divisionales deberdn presentarse hasta antes que la solicitud
original sea resuelta en forma definitiva.

Las solicitudes divisionales conservaradn la o las
prioridades de la solicitud original y se someteradn al régimen de
tasas de aquélla.

El plazo de proteccidédn de las patentes divisionales
en ningin caso podrd exceder el de la solicitud original.

Articulo 150.- Modificacién de 1la solicitud. Hasta antes que la
solicitud sea aceptada a tréamite, en conformidad al articulo 154,
el solicitante podrd modificar su solicitud, manteniendo su fecha
de prioridad, siempre que ello no implique una ampliaciédn del
campo de la invencién o de la divulgacidén contenida en dicha
prioridad. Si la modificacién ampliare dicho campo, los contenidos
modificados tendrédn, para todos los efectos juridicos, la fecha de
la presentacién de la modificaciédn.

Aceptada a tramite la solicitud, el solicitante
s6lo podrda hacer modificaciones que no amplien el campo del
invento o de 1la divulgacién. En caso contrario, la Direccidn
desestimard aquellas modificaciones que a su juicio amplien dicho
campo.
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Articulo 151.- Prioridad. Si una patente ha sido solicitada
previamente en el extranjero, el interesado tendrd prioridad por
el plazo de 12 meses para presentar la solicitud en Chile, contado
desde el dia hébil siguiente a la fecha de su presentacidén en el
pals de origen. Si el plazo vence un dia 1inhdbil se entiende
prorrogado al primer dia hédbil siguiente.

Articulo 152.- Invocacién de mas de una prioridad. Si se declara
mas de una prioridad para una misma solicitud, el plazo sefialado
en el articulo precedente se contard a partir de la prioridad méas
antigua.

Articulo 153.- Invocacién del derecho de prioridad. E1 derecho de
prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, debera
invocarse al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella
se dejard constancia especial en el formulario de presentacidn de
la solicitud, con indicacién del numero, fecha y pals en que se
hubiese presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Se deberad acompafiar, ademéds, en original o en copia
autorizada, un certificado de prioridad emitido por la autoridad
competente del pais de origen de la prioridad. Esta certificacidn
deberd acompafiarse dentro del plazo de 90 dias contado desde 1la
fecha de presentacién en Chile de la respectiva solicitud, con
traduccidén simple al espafiol, si fuere el caso. De no acompafiarse
el certificado o su traduccidén dentro de plazo, la prioridad se
tendrd por no invocada.

Respecto de las solicitudes internacionales
conforme al Tratado de Cooperacidén en Materia de Patentes
presentadas en fase nacional, el solicitante que reivindique una
prioridad, no estard obligado a presentar el certificado
correspondiente emitido por la oficina de origen de la solicitud.
No obstante, si la Direccidén de Patentes advirtiera alguna
inconsistencia o disconformidad entre la solicitud presentada en
fase nacional y la solicitud internacional, podrd requerir al
solicitante que acompafie una copia de la prioridad.

Asimismo, la Direccidén de Patentes podra requerir
excepcionalmente una traduccién del documento de prioridad al
solicitante cuando sea importante para la validez de la
reivindicacién de prioridad para determinar si la invencidén en
cuestién es patentable, o si la oficina receptora otorgd la fecha
de presentacidédn internacional sobre la base de incorporacidédn por
referencia.

Articulo 154.- Examen preliminar. Ingresada la solicitud, la
Direccidédn de Patentes practicard un examen preliminar, destinado a
verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos
formales de presentacidn, establecidos en esta ley y su
reglamento. Si cumple con los requisitos sefialados, se aceptard a
tramite la solicitud.
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De lo contrario, se dard traslado al solicitante,
sin que por ello pierda su fecha de prioridad, para que realice
las correcciones, aclaraciones 0 acompafie los documentos
pertinentes dentro del término de 45 dias, bajo apercibimiento de
declarar abandonada la solicitud.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o
erréneo a lo ordenado, el Director reiterard por una sola vez las
observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de 1la
solicitud si ellas no fueren subsanadas integramente en el plazo
de 30 dias prorrogable por una sola vez, contado desde su
notificacién. El incumplimiento a lo requerido acarrearada la
declaracién de abandono, pronunciada de oficio por el Director de
Patentes.

Articulo 155.- Conversién de solicitud. Si del examen de una
solicitud de patente se deduce que el derecho reclamado
corresponde a otra categoria, se formulard la observacidn
correspondiente y el solicitante podrd modificarla para gque sea
analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida,
bajo apercibimiento de declarar el abandono en caso contrario.

Articulo 156.- Deber de presentar el resultado de la busqueda y
examen practicado por la oficina extranjera. ©Si se estima
necesario para realizar un adecuado examen de los antecedentes, la
Direccién de Patentes podra solicitar la Dbusqueda vy examen
practicado por la oficina extranjera, asi como los documentos
citados en ellos.

Dichos antecedentes deberan acompafiarse por el
solicitante dentro del término de 30 dias, contado desde la
notificacidén de la resolucidn que asi lo ordene, sin lo cual no se
procedera al nombramiento de perito.

Articulo 157.- Publicacién. Aceptada a tramitacidén una solicitud
de registro de patente, se publicard un extracto de ésta en la
Gaceta de 1la Propiedad Industrial en la forma vy plazos que
determine el reglamento.

El Director de Patentes podra corregir, de oficio o
a peticidén de parte, los errores de publicacidén gque a su juicio no
sean sustanciales, mediante una resolucidén dictada en el
expediente respectivo.

En caso de errores sustanciales, el Director de
Patentes, a peticidén de parte dentro de los cinco dias siguientes
a la publicacién o de oficio, ordenard una nueva publicacidén, que
deberd efectuarse dentro del plazo de 10 dias, contado desde 1la
notificacidén de la resolucidédn que asi lo ordene.

Articulo 158.- Aplazamiento de la publicacién: E1 solicitante, al
presentar la solicitud de registro, podréd pedir que se aplace la
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publicacién de la invencidén, durante un plazo de 18 meses contado
desde 1la fecha de presentacién de la solicitud o, si se
reivindica prioridad, desde la fecha de prioridad.

Articulo 159.- Publicidad de los antecedentes. Desde la
publicacidén en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la totalidad
de los antecedentes de la patente solicitada se mantendran a
disposicién del publico.

No obstante lo anterior, la solicitud de patente originaria de
Chile cuyo objeto interese a la seguridad nacional sera tramitada
en forma secreta y no estard sujeta a las publicaciones previstas
en esta ley.

El Instituto informard la existencia de 1la solicitud al &érgano
competente del Poder Ejecutivo para que manifieste, dentro del
plazo de 60 dias, el interés de continuar la tramitacién en forma
secreta. Transcurrido el plazo sin la manifestacidén del O&rgano
competente, la solicitud sera tramitada de acuerdo al
procedimiento general.

Parrafo 5 § Etapa de Discusién

Articulo 160.- Pago del arancel y gastos periciales. Dentro del
plazo de 30 dias contado desde la publicacidén de la solicitud en
la Gaceta de la Propiedad Industrial, el solicitante deberé
acreditar el pago del arancel correspondiente. Si no acreditase el
pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrd por abandonada.

Antes del nombramiento del perito, el Director de
Patentes podrd fijar un arancel pericial adicional para aquellas
solicitudes gque por su naturaleza revistan alta complejidad. Dicho
arancel deberd ser pagado dentro del plazo de 30 dias, contado
desde la notificacién que lo ordena, y su no acreditacidén dentro
del plazo producird el abandono de la solicitud.

En casos calificados, a solicitud del perito, el
Director de Patentes fijard un monto especifico para cubrir los
gastos utiles y necesarios para su desempefio, cifra que debera
pagar el solicitante dentro de los 30 dias siguientes a su
notificacién.

Articulo 161.- Informe pericial. Acreditado el pago del o los
aranceles establecidos en el articulo anterior, el Director de
Patentes dard inicio a la etapa de discusidén mediante el
nombramiento del perito que practicara el informe pericial, con el
objetivo de wverificar si la invencidén cumple con los requisitos
exigidos para conceder el registro.

Articulo 162.- Nombramiento de perito y tachas. Designado un
perito por el Director de Patentes, el solicitante por una sola
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vez durante la tramitacidén podra oponer tachas dentro de los 5
dias siguientes a la notificacidén de la resolucidn que lo designa,
exclusivamente por una o mas de las siguientes causales:

a) Por haber emitido publicamente una opinidn
sobre la materia;

b) Por relacidn de parentesco, amistad o}
enemistad manifiesta con el solicitante;

c) Por falta de idoneidad o competencia respecto
de la materia sometida a su consideracién;

d) Por haber prestado servicios profesionales,
dependientes o independientes al solicitante, en los ultimos 5
afios o por haber tenido una relacidén econdmica o de negocios con
el solicitante durante el mismo periodo.

De las tachas opuestas se dara traslado al perito
por 5 dias y con su respuesta o en su rebeldia, el Director de
Patentes resolvera la cuestidn sin mas tramite.

Articulo 163.- Aceptacién del cargo de perito. Vencido el plazo
para la interposicidén de tachas o una vez resueltas éstas, el
perito dentro de los 10 dias siguientes deberd aceptar el cargo,
dejandose constancia de ello en el expediente respectivo. Si no
acepta el cargo dentro de dicho plazo, se entenderd que lo rechaza
y el Director de Patentes procederd a una nueva designacidén en
conformidad al articulo precedente.

Si el perito acepta el cargo y luego presenta su
renuncia, dicha renuncia deberéd ser fundada.

Para todos los efectos se entenderd que el plazo de
tres afios establecido en el articulo 199 letra a), se cuenta desde
la aceptacién del cargo.

Articulo 164.- Obligaciones de los peritos. Seradn obligaciones de
los peritos las siguientes:

a) Presentacién de sus informes dentro de 1los
plazos legales;

b) Custodia fiel del expediente y la devoluciédn
del mismo dentro de plazo;

c) Guardar total reserva sobre informacidén
confidencial a la dque tenga acceso en el ejercicio de sus
funciones;

d) Cumplir con los criterios técnicos
establecidos por la Direccidn;

e) Cumplir las normas legales vy reglamentarias
que les sean aplicables, asi como las resoluciones, circulares e
instrucciones impartidas por el Director Nacional o el Director de
Patentes.
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El incumplimiento de estas obligaciones podréd ser
sancionado con suspensidén temporal o remocidn de la lista de
peritos, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

Articulo 165.- Evacuacién del informe pericial. Aceptado el cargo
por parte del perito, éste deberd evacuar el informe pericial
dentro del plazo de 60 dias, contado desde dicha aceptacién. A
peticidén escrita del perito, este plazo podra ampliarse hasta por
otros 60 dias.

Antes de la notificacién del informe al
solicitante, la Direccidén de Patentes podrd devolver el informe al
perito si, a su Jjuicio, aquél no cumple los estdndares de anédlisis
exigidos por ella. Para este efecto, la Direccidén otorgara al
perito un plazo que no podra exceder 60 dias para gue corrija su
informe.

Articulo 166.- Publicacién del informe pericial. Evacuado el
informe pericial, un extracto de éste serd publicado en la Gaceta
de la Propiedad Industrial. Todo tercero interesado podrad oponerse
a la solicitud dentro del plazo de 30 dias, contado desde 1la
publicacién.

Una vez vencido este plazo y en el caso de no haber
oposiciébn, se notificard el informe pericial por el estado diario
al solicitante, quien dispondra de 60 dias para formular sus
observaciones al informe, prorrogable por una sola vez hasta 60
dias, contados desde su notificacién.

Si se interpusiese oposicidén, se notificard el
informe ©pericial vy se dard traslado de la oposicién al
solicitante, remitiendo copia de la demanda de oposicidn, para que
formule conjuntamente sus observaciones al informe pericial vy
conteste la oposicidén, dentro del plazo sefialado en el inciso
anterior, el cual serd prorrogable por una sola vez hasta por 60
dias, contado desde su notificacién.

Si el solicitante no responde el informe pericial
dentro del ©plazo antes indicado, el Director de Patentes
declararéa, de oficio, abandonada la solicitud.

Articulo 167.- Respuesta del perito. De 1la oposicidén y de 1la
respuesta del solicitante a la oposicidédn e informe pericial
respectivo, se dard traslado al perito para que dentro del plazo
de 60 dias, emita un segundo informe ©pericial, denominado
“respuesta del perito”. A peticidén escrita del perito, el Director
de Patentes podrd prorrogar dicho plazo hasta por otros 60 dias.

Evacuada la respuesta del ©perito, ésta sera
notificada por estado diario al solicitante o a las partes, segun
corresponda, quienes dispondran de 60 dias para formular sus
observaciones. A requerimiento del solicitante, este plazo se
podrad prorrogar hasta por 60 dias y por una sola vez durante el
procedimiento de tramitacidén de la solicitud.
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Si el solicitante no formula observaciones a la
respuesta de perito dentro del plazo antes indicado, el Director
de Patentes declarard, de oficio, abandonada la solicitud.

Articulo 168.- De las observaciones del solicitante. E1l
solicitante deberd dar respuesta al tenor de las observaciones
formuladas por el perito. Si el solicitante se refiere a otras
materias, la Direccidn de Patentes podrd desestimarlas por no ser
atingentes.

Articulo 169.- Término de etapa de discusién. Una vez formuladas
las observaciones a la respuesta del perito se pondrd término a la
etapa de discusidén, no pudiéndose aportar nuevos antecedentes para
el examen de la solicitud, quedando ésta en condicidén de ser
resuelta.

Parrafo 6 § Etapa resolutiva

Articulo 170.- Pase al examinador. Una vez finalizada la etapa de
discusién pasard la solicitud a un examinador gquien, utilizando
los antecedentes de la etapa de discusidén, hard una recomendacidn
al Director de Patentes para la aceptacidén o el rechazo de la
solicitud.

En aquellos casos en que los antecedentes
disponibles de la etapa de discusidén sean insuficientes para
resolver en conviccién, el examinador podréd emitir un informe
técnico con observaciones de forma o fondo.

El informe técnico del examinador serd notificado
por el estado diario al solicitante o las ©partes, segun
corresponda, quienes tendran un plazo de 30 dias para contestarlo,
prorrogable por una sola vez por hasta 30 dias més, contado desde
su notificacidén. En caso gque no haya respuesta en dicho plazo, el
Director de Patentes declarari, de oficio, abandonada la
solicitud.

Articulo 171.- Segunda opinién técnica. La Direccién de Patentes
podrad excepcionalmente decretar una medida para resolver en
conviccién, la cual podréd consistir en:

a) Un informe pericial complementario, requerido
al mismo perito de la etapa de discusidén y el cual deberé
evacuarse dentro del plazo de 30 dias contado desde que se
notifique lo ordenado, prorrogable por hasta 30 dias més; o

b) Un segundo peritaje, requerido a un nuevo
perito o a una comisidén integrada por peritos del &rea técnica que
se designen, previo pago de el o los aranceles periciales que
correspondan dentro del plazo de 30 dias contado desde 1la
notificacién de la resolucidédn que ordena el segundo peritaje. E1
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informe deberd evacuarse dentro del plazo de 30 dias contado desde
la aceptacidn del cargo, prorrogable por hasta 30 dias mas.

La segunda opinidn técnica sera puesta en
conocimiento del solicitante o de las partes, segun corresponda,
quienes tendrdn un plazo de 30 dias para contestarlo, prorrogable
por una sola vez por hasta igual plazo. En caso que no haya
respuesta dentro de dicho plazo, el Director de Patentes
declarard, de oficio, abandonada la solicitud.

Articulo 172.- Informe pericial de aceptacién. En las solicitudes
no contenciosas que tengan un 1informe pericial o respuesta del
perito de aceptacidn, pasardn sin més trémite al examinador, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 170.

Parrafo 7 § Procedimiento de oposicién de patente de invencidén

Articulo 173.- Oposicidén. Todo interesado podrd formular oposicidn
por escrito a la solicitud de registro ante 1la Direccidn de
Patentes, dentro del plazo sefialado en el articulo 166 debiendo
contener a lo menos las siguientes menciones:

a) Identificacién del nUimero de solicitud;

b) Nombre, domicilio, profesién u oficio del
demandante, y de su representante, si hubiera;

c) Poder que acredite la representacidén que se
invoca o su numero de registro;

d) Fundamentos de hecho vy derecho en que se
sustenta la oposicidn;

e) Observaciones al informe pericial.

En dicha oposicién, deberdn complementarse las
observaciones del informe pericial, presentar nuevos antecedentes
u objetar dicho informe, adjuntando la documentacidén que
fundamente dicha demanda seguin corresponda.

De la oposicidébn se dard traslado al solicitante de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 166.

Una vez contestada la oposicién y el informe
pericial, la Direccidén de Patentes podrd recibir la causa a prueba
en conformidad con lo dispuesto en el articulo 21.

Articulo 174.- Sentencia definitiva. Habiéndose cumplido con las
diligencias ordenadas en el procedimiento, el Director de Patentes
dictard sentencia definitiva pronunciadndose sobre la aceptacidén o
rechazo de la solicitud.
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Parrafo 8 § Solicitudes internacionales conforme al Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes

Articulo 175.- Normas generales. Las solicitudes de patentes de
invencién o de modelos de utilidad que se presenten en Chile, en
fase nacional, conforme al Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes se regirdn en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las
disposiciones de la presente ley y su reglamento.

Articulo 176.- Solicitud internacional. Una solicitud
internacional corresponderda a una solicitud de ©patente de
invencién o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado
de Cooperacidn en Materia de Patentes.

Articulo 177.- Oficina receptora. El1 1Instituto es la Oficina
Receptora en Chile para la presentacidén de solicitudes
internacionales, conforme al Tratado de Cooperacidén en Materia de
Patentes, respecto a solicitudes de nacionales o de domiciliados
en Chile.

Articulo 178.- Idioma y Tasas. Las solicitudes internacionales
deberan presentarse en Chile en idioma espafiol y pagar las tasas
establecidas en el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes

Articulo 179.- Oficina designada o elegida. E1 Instituto actuara
en calidad de Oficina Designada o Elegida cuando el solicitante
haya entrado en fase nacional en Chile, con el objeto de obtener
un registro de wuna patente de invencién o de un modelo de
utilidad, en el marco del Tratado de Cooperacidén en Materia de
Patentes.

Articulo 180.- Restauracién de 1la prioridad. Cuando la solicitud
internacional tenga una fecha de presentacidén posterior a la fecha
de vencimiento del plazo de prioridad, conforme al Tratado de
Cooperacidn en Materia de Patentes, el solicitante podrad requerir
la restauracién del derecho de prioridad ante el Instituto como
Oficina Receptora, dentro del plazo de 2 meses contado desde 1la
fecha de vencimiento del plazo de prioridad.

En el mismo caso, el solicitante podrd requerir la
restauraciédn del derecho de prioridad ante el Instituto como
Oficina Designada o Elegida al momento de la entrada en fase
nacional, si la solicitud de restauracidén del derecho de prioridad
ha sido debidamente solicitada ante la Oficina Receptora
correspondiente y ésta no se hubiere pronunciado o no la hubiere
aceptado.

En ambos casos, la peticidédn deberd realizarse en
conjunto con la presentacidén de la solicitud, acreditando el pago
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de la tasa respectiva; expresando las razones del incumplimiento
del plazo de prioridad, y aportando las pruebas correspondientes.

Articulo 181.- Entrada a fase nacional. Las solicitudes de
patentes de invencién o de modelos de utilidad deberan presentarse
en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperacidén en
Materia de Patentes, antes del vencimiento del plazo de 30 meses
contado desde la fecha de prioridad. Si la solicitud internacional
no reivindica ninguna prioridad, se podrad presentar ante el
Instituto hasta antes del wvencimiento del plazo de 30 meses
contado desde la fecha de presentacidén internacional.

Articulo 182.- Restablecimiento de 1los derechos. Encontrandose
vencido el plazo de 30 meses establecido en el articulo anterior,
el solicitante podrad pedir el restablecimiento de derechos ante el
Instituto. La peticidén deberd realizarse en conjunto con la
presentaciétn de la solicitud, acreditando el pago de la tasa
respectiva; expresando las razones del incumplimiento del plazo, y
aportando las pruebas correspondientes.

Articulo 183.- Requisitos de entrada a fase nacional. Para iniciar
la tramitacién de una solicitud internacional, en fase nacional,
sin perjuicio de los demds requisitos que exija esta ley, el
solicitante deberéa:

a) Presentar una traduccidén al idioma espafiol de
la solicitud internacional, en <caso gque ésta no se hubiera
presentado en este idioma, y de todas las modificaciones ocurridas
durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para
el efecto, dentro de un plazo de dos meses contado desde el
ingreso de la solicitud en fase nacional en Chile; y

b) Pagar la tasa establecida en el articulo 267
para la presentacidédn de la solicitud y las deméds tasas que fije el
Instituto, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de
Cooperacidén en Materia de Patentes.

Articulo 184.- Publicacién. Serd aplicable a las solicitudes de
patentes de invencidén que se presenten en Chile, en fase nacional,
conforme al Tratado de Cooperacidédn en Materia de Patentes, 1lo
dispuesto en el articulo 166, pudiendo todo interesado formular
oposicidédn a dichas solicitudes dentro del plazo dispuesto en dicho
articulo.

Serd aplicable a las solicitudes de modelos de
utilidad que se presenten en Chile, en fase nacional, conforme al
Tratado de Cooperacidén en Materia de Patentes, lo dispuesto en el
articulo 166, pudiendo todo interesado formular oposicidén a dichas
solicitudes dentro del plazo dispuesto en el articulo 222.
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Articulo 185.- Vigencia de 1los derechos. El plazo de concesién
para las patentes de invencidén y para los modelos de wutilidad
presentados en Chile, en fase nacional, conforme al Tratado de
Cooperacidén en Materia de Patentes, se contard desde la fecha de
la presentacidén de la solicitud internacional correspondiente.

Parrafo 9 § Nulidad de la patente de invencién

Articulo 186.- Causales de nulidad. Procederd la declaracidén de
nulidad de la patente de invencidén por alguna de las siguientes
causales:

a) Cuando quien ha obtenido la patente no es el
inventor, heredero ni su cesionario;

b) Cuando la concesidén se ha basado en informes
periciales errados o manifiestamente deficientes;

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

Articulo 187.- Pago del arancel y gastos periciales. El demandante
de nulidad deberd acreditar el pago del arancel pericial al
momento de presentar la demanda de nulidad. Si no se acredita
dicho pago al momento de presentarse la demanda de nulidad, ésta
se tendrd por no presentada.

Antes del nombramiento del perito, el Director de
Patentes podrd fijar un arancel pericial adicional para aquellas
solicitudes gque por su naturaleza revistan alta complejidad. Dicho
arancel deberd ser pagado dentro del plazo de 30 dias, contado
desde la notificacién gque lo ordena, y su no acreditacién dentro
del plazo producird el abandono de la solicitud.

En casos calificados, a solicitud del perito, el
Director de Patentes fijard un monto especifico para cubrir los
gastos utiles y necesarios para su desempefio, cifra que debera
pagar el solicitante dentro de 1los 30 dias siguientes a su
notificaciédn.

Articulo 188.- Informe pericial. Transcurrido el plazo para
contestar la demanda de nulidad, o vencido el término probatorio,
segun corresponda, se ordenard un informe pericial respecto a los
fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestaciédn.
El informe no podrd referirse a ninguna otra materia distinta a la
discutida en autos, y deberd recomendar la aceptacién o rechazo de
la demanda de nulidad.
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Articulo 189.- Nombramiento de perito y tachas.

Designado un perito por el Director de Patentes,
cada parte podra tacharlo por una sola vez durante la tramitacidn,
dentro de los 5 dias siguientes a la notificacién de la resolucidn
que 1lo designa, exclusivamente por una o mas de las siguientes
causales:

a) Por haber emitido publicamente una opinidn
sobre la materia;

b) Por relacidn de parentesco, amistad o
enemistad manifiesta con una de las partes;

c) Por falta de idoneidad o competencia respecto
de la materia sometida a su consideracidn;

d) Por haber prestado servicios profesionales,
dependientes o independientes, a alguna de las partes, en 1los
ultimos 5 afios o por haber tenido una relacidén econdmica o de
negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo.

Del escrito que tache a un perito se dard traslado
al perito y a la otra parte por 5 dias y con su respuesta o en su
rebeldia, el Director de Patentes resolverd sin mas trémite.

Articulo 190.- Aceptacién cargo de perito: Vencido el plazo para
la interposicién de tachas o una vez resueltas éstas, el perito
dentro de los 10 dias siguientes deberd aceptar el cargo,
dejandose constancia de ello en el expediente respectivo. Si no
acepta el cargo dentro de dicho plazo, se entenderd que lo rechaza
y el Director de Patentes procederd a una nueva designacidén en
conformidad al articulo precedente

Si el perito acepta el cargo y luego presenta su
renuncia, dicha renuncia deberéd ser fundada.

Seran aplicables a los peritos las obligaciones
establecidas en el articulo 164.

Articulo 191.- Evacuacién del informe pericial. Aceptado el cargo
por parte del perito, éste deberd evacuar el informe pericial
dentro del plazo de 60 dias, contado desde dicha aceptacién. A
peticidén escrita del perito, este plazo podrd ampliarse hasta por
otros 60 dias.

Antes de la notificacidn del informe al
solicitante, la Direccidén de Patentes podrd devolver el informe al
perito si, a su Jjuicio, aquél no cumple los estandares de andlisis
exigidos por ella. Para este efecto, la Direccidén otorgard al
perito un plazo que no podra exceder 60 dias para que corrija su
informe, contado desde la resolucidn que asi lo ordena.

Articulo 192.- Contestacién del informe. E1 informe pericial seréd
puesto en conocimiento de las partes, quienes deberadn formular sus
observaciones dentro de un plazo de 60 dias. Si el informe
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pericial recomienda el rechazo de la demanda de nulidad y el
demandante no formulare observaciones dentro de plazo, se
declarard abandonada la demanda de nulidad.

Articulo 193.- Segunda opinién técnica. E1 Director de Patentes
podrd en cualquier momento escuchar al perito gque emitid el
informe al momento de solicitarse el registro, solicitar un
informe complementario al perito que emitidé el informe en la
respectiva nulidad, o bien requerir un informe técnico a un
examinador del A&rea técnica respectiva como antecedente para
resolver. Este informe deberd evacuarse dentro del plazo de 30
dias, contado desde la resolucidén que asi lo ordena.

Parrafo 10 § Licencias no wvoluntarias

Articulo 194.- Causales de 1licencia no voluntaria. Procedera
pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no wvoluntaria
en los siguientes casos:

a) Cuando el titular de la patente haya incurrido
en conductas o ©préacticas declaradas contrarias a la libre
competencia, en relacién directa con la utilizacién o explotacidn
de la patente de que se trate, seguin decisidén firme o ejecutoriada
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia;

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

c) Cuando la 1licencia no voluntaria tenga por
objeto la explotacién de una patente posterior que no pudiera ser
explotada sin infringir una patente anterior. La concesidén de
licencias no voluntarias por ©patentes dependientes quedara
sometida a las siguientes normas:

i. La invencidén reivindicada en la patente
posterior deberd comprender un avance técnico de significacidn
econbémica considerable respecto a la invencidn reivindicada en la
primera patente;

ii. La licencia no voluntaria para explotar
la patente anterior sbélo podrd transferirse con la patente
posterior;

iii. El1 titular de la patente anterior podra,
en las mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria
en condiciones razonables para explotar la invencidn reivindicada
en la patente posterior.

Tratdndose de tecnologia de semiconductores,
la licencia sélo se podrd otorgar para fines publicos no
comerciales o para rectificar la préactica declarada contraria a la
competencia.
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Articulo 195.- Requisitos de la licencia no voluntaria. La persona
que solicite wuna licencia no voluntaria, deberd acreditar que
pididé previamente al titular de la patente una licencia
contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones vy plazo
razonables. No se exigirad este requisito respecto de la causal
establecida en el articulo 194 letra b). Tampoco se exigira este
requisito cuando 1la licencia no voluntaria tenga por objetivo
poner término a practicas consideradas contrarias a la
competencia.

Articulo 196.- Solicitud de licencia no voluntaria. La solicitud
para el otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirad una
demanda y deberd contener todos los requisitos del articulo 254
del Cédigo de Procedimiento Civil. Conocerédn de ella:

a) En el <caso del articulo 194 letra a) el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al
procedimiento previsto en la ley N° 19.911;

b) En el caso del articulo 194 1letra b) el
Director Nacional, conforme al procedimiento para nulidad de
patentes establecido en esta ley. Ademéds, por resolucién fundada,
resolviendo un incidente especial, podrad acceder provisoriamente a
la demanda. Esta resolucién se mantendrd en vigor mientras duren
los hechos que fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de
término;

c) En el caso del articulo 194 letra c) el juez
de letras en lo civil, segun las normas de competencia del Cdédigo
de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Articulo 197.- Concesién de 1la 1licencia no voluntaria: La
autoridad competente deberd pronunciarse sobre la solicitud de
licencia no voluntaria en funcién de las circunstancias propias de
ésta.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea
positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el
Director Nacional o el juez de letras en lo civil, seguin se trate
del caso previsto en los literales a), b) 6 c¢) del articulo 194,
deberd fijar la duracién y el alcance de la licencia, limitandola
a los fines para los cuales fue concedida y, ademas, el monto de
la remuneracién gque pagard periddicamente el licenciatario al
titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento
serd de caradcter no exclusivo y no podrad cederse, salvo con
aquella parte de la empresa titular de la patente.

Articulo 198.- Revocacién de la 1licencia no voluntaria. La
licencia no voluntaria podrd ser dejada sin efecto, total o
parcialmente, a reserva de los intereses legitimos del

licenciatario, si 1las circunstancias gue dieron origen a ella
hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. EL
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Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Director Nacional
o el Jjuez de letras en lo civil, segln sea el caso, previa
consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estara
facultado para examinar, mediando peticién fundada, si dichas
circunstancias siguen existiendo.

No se acogerd la solicitud de revocaciédn de una
licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las
circunstancias que dieron origen a su concesidén. De igual manera
el Tribunal de Defensa de 1la Libre Competencia, el Director
Nacional o el Jjuez de letra en lo civil, segln sea el caso, a
solicitud de una parte interesada, podrd modificar una licencia no
voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen,
en particular cuando el titular de la patente hubiese otorgado
licencias contractuales en condiciones mas favorables que 1las
acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no
voluntaria, en los casos previstos en los literales a) y c) del
articulo 194, deberd ser oido el 1Instituto antes de dictar
sentencia.

Parrafo 11 § Proteccién suplementaria

Articulo 199.- Proteccidén suplementaria por demora en otorgamiento
de patente de invencién: Dentro de los 30 dias contados desde la
notificacién de la resolucidn dictada por el Director de Patentes,
gue acepta a registro una patente de invencidén, el titular tendréa
derecho a requerir un término de proteccidédn suplementaria, siempre
que:

a) La tramitacidén hubiese sido superior a cinco
afios, contados desde 1la presentaciédn de la solicitud hasta la
notificacién de la resolucidn que acepta a registro, o bien, hayan
transcurrido més de tres afios contados desde la fecha de
requerimiento de examen;

b) El requirente acredite demoras administrativas
injustificadas en el otorgamiento de la patente.

Articulo 200.- Proteccién suplementaria por demora en otorgamiento
de registro sanitario. Dentro de los 30 dias de otorgado un
registro sanitario de un producto farmacéutico protegido por una
patente, el titular tendrd derecho a requerir un término de
proteccidén suplementaria para aquella parte de la patente que
contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido
demora injustificada en el otorgamiento del sefialado registro.
Podrdn requerir esta proteccidn suplementaria aquellos titulares
cuya autorizacidén o registro sanitario haya sido otorgado después
de un afio contado desde la fecha de presentacidén de la solicitud.
La proteccidédn suplementaria se extenderd sdélo por el periodo
acreditado como demora injustificada por ©parte del &érgano
administrativo encargado de resolver dicho registro.
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La solicitud de proteccidén suplementaria por
demora en otorgamiento de registro sanitario serd presentada ante
el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolverd sobre la
existencia de demoras injustificadas y la extensidén de éstas en
Uunica instancia, de conformidad al procedimiento establecido para
el recurso de apelacién. La resolucidn que asi lo declare, tendra
como uUnico efecto la ampliacidén del plazo de proteccidén y no daréd
origen a responsabilidad de ninguna especie.

Previo a la vista de la causa, el Tribunal
ordenard se oficie al organismo respectivo, a fin de que emita su
opinidén dentro del plazo de sesenta dias.

Articulo 201.- Demoras justificadas. No constituiran  demoras
injustificadas, aquellas que afecten a las solicitudes de patentes
de invencidén o las de registro sanitario atribuibles a:

a) Las diligencias que se ©practiquen en el
procedimiento de oposicién de patentes desde la notificacidédn de 1la
demanda de oposicidén, hasta la dictacién de la sentencia
definitiva;

b) Los tiempos que involucre la tramitacién vy
resolucidén de cualguier recurso o accidédn de orden judicial;

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

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

Articulo 202.- Solicitud de proteccién suplementaria por demoras
injustificadas en el otorgamiento de patentes de invencién. La
solicitud de proteccidén suplementaria deberd presentarse ante el
Director Nacional, quien ordenard que se publique en la Gaceta un
extracto de ésta dentro de 10 dias contados a partir de su
interposicién.

Articulo 203.- Oposicidén. Toda persona podra interponer oposiciédn
contra una solicitud de proteccién suplementaria por demoras
injustificadas en el otorgamiento de patentes de invencidn ante el
Director Nacional, dentro del plazo de 30 dias a partir de 1la
fecha de publicacidén de la solicitud de proteccidén suplementaria.
De la oposicién se dard traslado al solicitante por 30 dias. Una
vez contestada la demanda o en su rebeldia vy evacuadas las
diligencias del proceso, se resolverd sobre la existencia de
demoras injustificadas y la extensidén de éstas.

Articulo 204.- Recursos. Contra la resolucidn del Director
Nacional que resuelva sobre la existencia de demoras
injustificadas, podrad interponerse el recurso de apelacidédn ante el
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Tribunal de Propiedad Industrial. No obstante, el Instituto tendra
derecho a ser oido y participar en la vista de la causa. En contra
de la sentencia definitiva de segunda instancia procedera el
recurso de casacidén en el fondo, ante la Corte Suprema.

Articulo 205.- Duracién de la proteccidén suplementaria. En caso de
concederse la proteccidén suplementaria para una patente, ésta se
concederd sbélo por el periodo que supere los 5 afios de tramitacidn
contado desde la presentacién de la solicitud. E1 total de
proteccidén suplementaria se calculard deduciendo del total de
demoras administrativas injustificadas los tiempos de demora
atribuibles a la falta de diligencia del solicitante. La
resolucién que asi 1lo declare, tendrda como Unico efecto la
ampliacién del plazo de proteccidn y no da origen a
responsabilidad de ninguna especie.

Articulo 206.- Anotacién de la proteccién suplementaria. El
término de proteccidén suplementaria deberd anotarse al margen del
registro respectivo, ©previo pago de una tasa de 1 unidad
tributaria mensual por cada afo o fraccién de afio de proteccidn
adicional. El pago deberd acreditarse dentro del plazo de 30 dias
del cumplase de la resolucidén que la concede, bajo apercibimiento
de tener por abandonada la solicitud de proteccidédn suplementaria.

TITULO III
De los Modelos de utilidad

Parrafo 1 § Disposiciones generales

Articulo 207.- Definicidén. Se considerardn como modelo de utilidad
los objetos que contengan cualquier cambio en la forma,
estructura, configuracidén o disposicidn que produzca una utilidad,
esto es, que el cambio aporte a la funcidén a la que son destinados
un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Los objetos que cumplan estos requisitos, tales
como instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos o partes
de los mismos, podran registrarse como modelos de utilidad.

Articulo 208.- Requisitos de registro. Un modelo de utilidad seré
patentable cuando sea nuevo, tenga utilidad y sea susceptible de
aplicacién industrial.

Articulo 209.- Novedad. Un modelo de wutilidad se consideraré
nuevo, cuando no existe con anterioridad en el estado de 1la
técnica.
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Articulo 210.- Estado de 1la técnica. El1 estado de 1la técnica
comprenderd todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al
publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacién en
forma tangible, la venta o comercializacidén, el uso o cualquier
otro medio, antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
modelo de utilidad en Chile o de la prioridad reclamada de acuerdo
al articulo 151.

También quedard comprendido dentro del estado de 1la
técnica para efecto de determinar la novedad, el contenido de las
solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como
hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de
presentacidén sea anterior a la fecha de presentacién de la
solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada y que
hayan sido publicados en esa fecha o en otra posterior.

Articulo 211.- Utilidad. La utilidad corresponderd al resultado de
un cambio en la forma, estructura, configuracidén o disposicién de
un objeto; tales como instrumentos, aparatos, herramientas,
dispositivos o partes de los mismos, donde dicho cambio aporte a
la funcién a la gue son destinados, un beneficio, ventaja o nuevo
efecto técnico que no poseian con anterioridad.

No se concederd una patente de modelo de utilidad
cuando el modelo de utilidad descrito en la solicitud, solamente
presente una diferencia menor o secundaria dque no gJgenere una
utilidad discernible o diferenciadora con respecto al estado de la
técnica.

Articulo 212.- Aplicacién industrial. Se considerard que un modelo
de wutilidad es susceptible de aplicacidédn industrial cuando su
objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualguier
tipo de industria.

Articulo 213.- Aplicacién supletoria: Serdn aplicables a los
modelos de wutilidad, en cuanto corresponda, las disposiciones
contenidas en el Titulo II del Capitulo III.

Parrafo 2 § Procedimiento de concesién del modelo de utilidad

Articulo 214.- Solicitud. La solicitud de registro de un modelo de
utilidad deberd presentarse en la Direccidén de Patentes,
ajustandose a las prescripciones y en la forma que establezca esta
ley y su reglamento.

Se entiende por solicitud de modelo de utilidad el
formulario de presentacidn de la solicitud, la memoria
descriptiva, el pliego de reivindicaciones, el resumen vy 1los
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dibujos, si procedieren, cuya forma y condiciones son materia de
reglamento.

Articulo 215.- Unidad de invencién. La solicitud de patente de
modelo de utilidad sdélo podra referirse a un objeto individual,
sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o
aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

Articulo 216.- Eleccidén del procedimiento. Al momento de presentar
la solicitud, el solicitante deberd elegir el procedimiento de
tramitacidén del modelo de utilidad, ya sea eligiendo procedimiento
de concesién abreviado o procedimiento de concesidén con examen de
fondo. En el caso de elegir examen de fondo, la solicitud se
regird por las normas de tramitacidn de patente.

Parrafo 3 § Procedimiento de concesidén abreviado

Articulo 217.- Examen preliminar. Ingresada la solicitud, la
Direccién de Patentes practicard un examen preliminar, destinado a
verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos
formales de presentacién, establecidos en esta ley y su
reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare algln error
u omisién, se apercibird al solicitante para que realice las
correcciones, aclaraciones o acompafie los documentos pertinentes
dentro del término de 30 dias, sin que por ello pierda su fecha de
prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del
plazo sefialado, la solicitud se declarard abandonada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o
erréneo a lo ordenado, el Director reiterard por una sola vez las
observaciones subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la
solicitud si ellas no fueren subsanadas integramente dentro del
plazo de 30 dias prorrogable por una sola vez, contado desde su
notificacién. El incumplimiento a lo requerido acarreard la
declaracidén de abandono, pronunciada de oficio por el Director de
Patentes.

Articulo 218.- Concesién. Una vez comprobado el cumplimiento de
los requisitos formales de presentacidn, o subsanados los errores
u omisiones en el plazo establecido, el Director de Patentes
concederd el registro del modelo de wutilidad objeto de 1la
solicitud.

En este caso, el Director de Patentes no examinaréa
la novedad, utilidad ni la aplicacidén industrial, ni exigird el
informe pericial, previsto para las patentes de invencidn.

Articulo 219.- Publicacién. Una vez concedida una solicitud de
modelo de utilidad, se publicard un extracto de ésta en la Gaceta
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de la Propiedad Industrial, en la forma y plazos que determine el
reglamento.

El Director de Patentes podra corregir, de oficio o
a peticién de parte, los errores de publicacidén gque a su juicio no
sean sustanciales, mediante una resolucidn dictada en el
expediente respectivo.

En caso de errores sustanciales, el Director de
Patentes, a peticidédn de parte dentro de los cinco dias siguientes
a la publicacién o de oficio, ordenard una nueva publicacidn, que
deberd efectuarse dentro del plazo de 10 dias, contado desde 1la
notificacidén de la resolucidn que asi lo ordene.

En caso de practicarse una nueva publicacidén, el
plazo para solicitar el examen de fondo a que se refiere el
articulo 220 se contard a partir de la nueva publicacidén. Las
solicitudes de examen de fondo que se presentaron dentro del plazo
legal contado desde la primera publicacidén, se tendrén por
vadlidamente presentadas.

Articulo 220.- Solicitud de examen. Toda persona dentro de los 60
dias contados a partir de la publicacién de la concesidn, podra
solicitar a su costo el examen de fondo del modelo de utilidad,
con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos
en el articulo 208, el que se llevarid a efecto de acuerdo al
procedimiento previsto para el examen de fondo, establecido en el
articulo 222.

Asimismo, el titular del registro, podrd solicitar
en cualquier momento el examen de fondo del modelo de utilidad a
su costo.

De no aprobarse el examen de fondo, el Director de
Patentes declarard de oficio la nulidad del registro.

Articulo 221.- Pago del arancel y gastos periciales. El1 interesado
en que se practique examen de fondo al modelo de utilidad, debera
acreditar el pago del arancel pericial al momento de presentar su
peticidén. En caso contrario, se tendrad por no presentado el
requerimiento de examen.

En casos calificados, a solicitud del perito, el
Director de Patentes fijard un monto especifico para cubrir los
gastos utiles y necesarios para su desempefio, cifra que debera
pagar el solicitante del examen de fondo dentro de los 30 dias
siguientes a su notificaciédn.

Parrafo 4 § Procedimiento de concesidén con examen de fondo

Articulo 222.- Tramitacién de modelos de utilidad con examen de
fondo. ILas solicitudes de modelos de wutilidad se tramitaréan
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conforme a las normas establecidas para patentes de invenciédn,
salvo las siguientes excepciones:

a) Todo interesado tendrd un plazo 15 dias,
contado desde la publicacién del extracto del informe pericial
respectivo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ©para
interponer demanda de oposicién;

b) El perito tendrd un plazo de 30 dias para
evacuar el informe pericial 'y la respuesta del perito,
respectivamente. Estos plazos podrdn ampliarse, previa peticidn
escrita por parte del perito, por otros 30 dias, cuando a juicio
del Director de Patentes asi procede;

c) El solicitante tendrd un plazo de 30 dias
contado desde su notificacidén para presentar sus observaciones al
informe pericial y la respuesta del perito, si asi procede. Estos
plazos se podréan ampliar por una sola vez en el procedimiento de
tramitacidén de la solicitud a requerimiento del solicitante, hasta
por 30 dias.

Parrafo 5 § Efectos del modelo de utilidad

Articulo 223.- Derechos conferidos. ILa proteccidén del modelo de
utilidad otorgard a su titular los mismos derechos que los de 1la
patente de invencidn.

Articulo 224.- Duracién de la proteccidén. Los modelos de utilidad
se concederdn por un periodo no renovable de 10 afios, contado
desde la fecha de presentacidén de la solicitud en el Instituto.

Articulo 225.- Ejercicio de las acciones. El titular sélo podré
ejercer tanto las acciones civiles como penales derivadas de su
registro una vez realizado y aprobado el examen de fondo del
modelo de utilidad.

Parrafo 6 § Nulidad

Articulo 226.- Causales de nulidad. Procederd la declaracidén de
nulidad del registro de modelo de utilidad si se ha infringido
alguna de las prohibiciones establecidas en el articulo 186.

Articulo 227.- Procedimiento. La nulidad de modelos de utilidad se
tramitard conforme a las reglas establecidas en el Parrafo 9 del
Titulo II del Capitulo III sobre las patentes.
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TITULO IV

De los Disefios Industriales

Parrafo 1 § Disposiciones generales

Articulo 228.- Definicidén. Se considerard como disefio industrial
cualgquier reunién de lineas, figuras, combinaciones de colores o
cualquier forma bidimensional o tridimensional, que se incorpore a
un producto o parte del mismo, que sea de fabricacién industrial y
tenga caréacter singular sin que cambie el destino o finalidad de
dicho producto ni implique efectos técnicos.

La proteccidén conferida a un disefio industrial en
aplicacidén de esta ley, no excluird ni afectara la proteccidén que
pudiera corresponder al mismo disefio en virtud de las normas de la
ley 17.336.

Articulo 229.- Causales de irregistrabilidad: No se  podréan
proteger por disefio industrial:

a) Aquéllos objetos cuya apariencia esta dictada
enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin
que se afiada aporte arbitrario alguno por parte del disefiador;

b) Aquellos objetos que consistan en una forma
cuya reproduccidén exacta sea necesaria para permitir que el
producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente o
conectado con otro producto del cual forma parte;

Esta prohibicién no se aplicard tratédndose de
productos en los cuales el disefio radigque en una forma destinada a
permitir el montaje o la conexidén multiple de los productos, o su
conexién dentro de un sistema modular.

c) Aquellos contrarios al orden publico, a la
moral o a las buenas costumbres;

d) Cuando el disefio suponga un uso indebido de
algunos de los elementos que figuran en el articulo 6 ter del
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
asi como toda imitacidén del escudo, la bandera y otros emblemas de
Chile, sin la autorizacidén de sus titulares;

e) El disefio gue incorpore una marca comercial o
una obra protegida por derecho de autor sin autorizacidén de su
titular;

f) Aquellos que consistan en vestuario, a
excepcidén del calzado.

Articulo 230.- Requisitos de proteccién. Un disefio industrial sera
protegido si es nuevo y presenta caradcter singular.
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Articulo 231.- Novedad. Se considerard que un disefio industrial es
nuevo cuando no se haya divulgado o hecho accesible al publico
ningtn disefio idéntico o similar antes del dia de presentacidn de
la solicitud de registro del disefio cuya proteccidén se solicita,
0, si se reivindicd prioridad, antes de la fecha de la prioridad
que se reclama, en el caso de reivindicar una prioridad.

Para efectos de determinar la novedad, se
considerara que un disefio ha sido divulgado o hecho accesible al
puiblico cuando ha sido publicado, expuesto, comercializado o
difundido de algln otro modo, en cualquier lugar del mundo, antes
de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o, si se
reivindica una prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Articulo 232.- Divulgacién inocua. No serén consideradas para
efectos de determinar 1la novedad del disefio las divulgaciones
efectuadas dentro de los 6 meses anteriores a la presentacidén de
la solicitud en Chile, si la divulgacidén publica:

a) Fue hecha, autorizada o deriva del solicitante
del disefio;

b) Fue hecha con motivo o deriva de abusos vy
practicas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante
O su causante.

No se considerard que el disefio haya sido divulgado
o0 hecho accesible al publico por el simple hecho de haber sido
comunicado a un tercero bajo condiciones técitas o expresas de
confidencialidad.

La divulgacidén inocua deberd invocarse junto a la
presentacidén de la solicitud, acompafiando un escrito en el cual se
deberd sefialar cudles son y en gué consistieron dichas
divulgaciones, adjuntando al escrito la documentacién
correspondiente que esté disponible al momento de la presentacién.

Articulo 233.- Caracter singular. Se considerard que un disefio
posee caréacter singular cuando difiera de manera significativa de
otros disefios industriales o combinacién de éstos divulgados con
anterioridad al disefio solicitado.

Articulo 234.- Novedad de los elementos de un producto complejo:
El disefio aplicado o incorporado a un producto que constituya un
componente de un producto complejo sbélo serd considerado nuevo y
con caréacter singular:

a) Si el componente, wuna vez 1incorporado al
producto complejo, sigue siendo visible durante la wutilizacidn
normal de éste; y

b) En la medida en que estas caracteristicas
visibles del componente presenten en si mismas novedad y caracter
singular.
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Articulo 235.- Aplicacién supletoria: Serédn aplicables a los
disefios industriales las disposiciones contenidas en los articulos
156, 267, 270, 271, 272 y 273, en cuanto corresponda.

Parrafo 2 § Titularidad

Articulo 236.- Titularidad. La facultad para requerir un disefio
pertenece a su verdadero inventor, a sus herederos o cesionarios.
Si dos o més personas crean conjuntamente el disefio, el derecho al
disefio pertenece a ellos conjuntamente. Si dos o mas personas
crean un disefio independientemente unos de otros, la facultad para
solicitar el disefio pertenecerd a quien primero lo solicita.

Articulo 237.- Cesién del inventor. BRastard 1la declaracidén del
solicitante del disefio en el formulario de solicitud como
antecedente suficiente para acreditar la cesidén del inventor. E1
solicitante deberéa hacer dicha declaracidn bajo su
responsabilidad, sin que sea necesario adjuntar la documentacidn
que la sostenga.

Articulo 238.- Accién de usurpacién de disefio. Aquel que tenga el
legitimo derecho al disefio que haya sido presentado por un tercero
de forma no autorizada o aquel que haya sufrido la usurpacidén de
su disefio, tendrd derecho a ejercer la accidédn de usurpacidn de
disefio, solicitando la transferencia del registro. Esta accidn
prescribird en cinco afios a partir de la fecha de registro.

La accién de usurpacidén de disefio se tramitaré
conforme al procedimiento de nulidad. Esta accién podra
presentarse durante la vigencia del registro y debera interponerse
ante el Director de Patentes, que la resolverid de acuerdo a las
reglas de la sana critica.

Parrafo 3 § Procedimiento de concesién del disefio industrial

Articulo 239.- Solicitud. La solicitud de registro de un disefio
industrial deberd presentarse en la Direccidén de Patentes
ajustandose a las prescripciones y en la forma que establezca esta
ley y el reglamento.

Se entiende por solicitud de registro de un disefio
industrial el formulario de presentaciédn de la solicitud, el
ambito de aplicacidén, y los dibujos, de acuerdo a la forma vy
condiciones establecidas en el reglamento.

Articulo 240.- Solicitudes multiples. Se podréd presentar mads de un
disefio por solicitud, hasta un maximo de 30, siempre y cuando
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éstos pertenezcan a subclases de una misma clase de la
Clasificacidén Internacional de Dibujos y Modelos Industriales
establecida por el Arreglo de Locarno.

Los derechos derivados de los disefios comprendidos
en un registro multiple seran independientes unos de otros vy
podran ejercitarse, dividirse, transferirse, gravarse, o
cancelarse separadamente.

Para los efectos del pago de tasas, se considerara
cada disefio como una solicitud independiente. Dicho principio sera
extensivo a las renovaciones de registros.

Articulo 241.- Divisién de la solicitud. Toda solicitud mualtiple
podrd dividirse de oficio o a peticidén del solicitante en dos o
mas solicitudes, denominadas en adelante “solicitudes
divisionales”. Para este efecto, el solicitante deberd indicar en
cada una de ellas la distribucidén de los disefios. Las solicitudes
divisionales conservarédn la fecha de presentacidén de la solicitud
inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si se invoca.

Articulo 242.- Prioridad. En caso gque un disefio haya sido
solicitado previamente en el extranjero, el interesado tendré
prioridad por el plazo de 6 meses, contado desde la fecha de su
presentacién en el pais de origen, para presentar la solicitud en
Chile. El1 dia del depdsito en el pais de origen no estara
comprendido en el plazo. Si el plazo vence en dia inhdbil se
entenderd prorrogado al primer dia hédbil siguiente.

Articulo 243.- Invocacién del derecho de prioridad. E1l derecho de
prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, debera
invocarse al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella
se dejarad constancia especial en el formulario de presentacidédn de
la solicitud, con indicacidén del numero, fecha y pais en que se ha
presentado la solicitud cuya prioridad se invoca.

Deberd acompafiarse, ademds, en original o en copia
autorizada, un certificado de prioridad emitido por la autoridad
competente del pais de origen de la prioridad.

Esta certificacidén deberd acompafiarse dentro del
plazo de 90 dias contado desde la fecha de presentacidédn en Chile
de la respectiva solicitud, con traduccién simple al espafiol, si
fuere el caso. Si no se acompafia el certificado o su traduccidn
dentro de plazo, la prioridad se tendrd por no invocada.

Articulo 244.- Examen preliminar. Ingresada la solicitud, la
Direccién de Patentes practicard un examen preliminar, destinado a
verificar el cumplimiento en forma cabal de los requisitos
formales de presentaciédn, establecidos en esta ley y su
reglamento.
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Si en el examen preliminar se detectare alguin error
u omisidébn, se apercibira al solicitante para que realice las
correcciones, aclaraciones o acompafie los documentos pertinentes
dentro del término de 30 dias, sin que por ello pierda su fecha de
prioridad. De no subsanarse los errores u omisiones dentro del
plazo sefialado, la solicitud se declarara abandonada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial o
errbneo, el Director reiterard por una sola vez las observaciones
subsistentes, bajo apercibimiento de abandono de la solicitud si
ellas no fueran subsanadas integramente dentro del plazo de 30
dias prorrogable por una sola vez, contado desde su notificacidn.
El incumplimiento de 1lo requerido acareard la declaracién de
abandono, pronunciada de oficio por el Director de Patentes.

Articulo 245.- Concesién. Una vez comprobado el cumplimiento de
los requisitos formales de presentacidn, o subsanados los errores
u omisiones en el plazo establecido, el Director de Patentes
concederd el registro del disefio o los disefios objeto de 1la
solicitud.

Articulo 246.- Publicacién. Una vez concedida una solicitud de
disefio industrial, se publicard un extracto de ésta en la Gaceta
de la Propiedad Industrial, en la forma y plazos que determine el
reglamento.

El Director de Patentes podra corregir, de oficio o
a peticién de parte, los errores de publicacidén que a su juicio no
sean sustanciales, mediante una resolucidén dictada en el
expediente respectivo.

En caso de errores sustanciales, el Director de
Patentes, a peticidédn de parte dentro de los cinco dias siguientes
a la publicacién o de oficio, ordenard una nueva publicacidén, que
deberd efectuarse dentro del plazo de 10 dias, contado desde 1la
notificacidén de la resolucidn que asi lo ordene.

En caso de practicarse una nueva publicacién, el
plazo para solicitar el examen de fondo a que se refiere el
articulo 248 se contard a partir de la nueva publicacidén. Las
solicitudes de examen de fondo que se presentaron dentro del plazo
legal contado desde la primera publicacidén, se tendrén por
vadlidamente presentadas.

Articulo 247.- Aplazamiento de la publicacién. El1 solicitante, al
presentar la solicitud de registro, podrd pedir que se aplace la
publicacidén del disefio, durante un plazo de 18 meses contado desde
la fecha de presentacién de la solicitud o, si se reivindica
prioridad, desde la fecha de prioridad.

Una vez realizado el examen preliminar, el disefio o
los disefios objeto de la solicitud se inscribirdn en el Registro
de Disefios, pero durante el periodo de aplazamiento de 1la
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publicacién, ni la representacién del disefio, ni los documentos de
la solicitud seran accesibles para consulta publica.

El Instituto publicard en la Gaceta de la Propiedad
Industrial la mencién de 1la concesidén del registro y la del
aplazamiento de la publicacién. Dicha mencidén incluira la
identificacién del solicitante y la fecha de presentacidén de la
solicitud, ademéas de las indicaciones establecidas en el
reglamento.

Finalizado el periodo de aplazamiento, o antes si
lo pide el titular, el Instituto procederd a publicar un extracto
del disefio en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Si el solicitante no cumple con los requisitos de
publicacidén establecidos en el reglamento y el registro no llegase
a ser publicado, se considerard que la solicitud de registro del
disefio no ha producido nunca los efectos previstos en esta ley.

Parrafo 4 § Examen de fondo del disefio industrial

Articulo 248.- Solicitud de examen. Toda persona dentro de los 60
dias contados a partir de la publicacién de la concesidn, podra
solicitar a su costo el examen de fondo del disefio industrial, con
el objetivo de verificar si cumple con los requisitos exigidos
para la concesién, el que se llevard a efecto, de acuerdo al
procedimiento previsto para el examen de fondo de los modelos de
utilidad, establecido en el péarrafo 4 del Titulo III, en lo due
sea pertinente.

Asimismo, el titular del registro podrad solicitar
en cualguier momento el examen de fondo del disefilo industrial a su
costo.

De rechazarse el registro de disefio en el examen de
fondo, el Director de Patentes declarard de oficio la nulidad del
registro.

Articulo 249.- Pago del arancel y gastos periciales. El1 interesado
en que se practique el examen de fondo al disefio industrial,
deberd acreditar el pago del arancel pericial al momento de
presentar su peticién. En caso contrario, se tendrd ©por no
presentado el requerimiento de examen.

En casos calificados, a solicitud del perito, el
Director de Patentes fijard un monto especifico para cubrir los
gastos utiles y necesarios para su desempefio, cifra que debera
pagar el solicitante del examen de fondo dentro de los 30 dias
siguientes a la notificacidn.
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Parrafo 5 § Efectos del disefio industrial

Articulo 250.- Derechos conferidos. El registro del disefio
industrial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo
en el comercio y a prohibir su utilizacidén por terceros sin su
consentimiento. Se entenderd por utilizacidén la fabricacidn, 1la
oferta, 1la comercializacién vy la importacién o el uso de un
producto que incorpore el disefio industrial, asi como el
almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines
mencionados.

Articulo 251.- Ejercicio de las acciones. El titular sélo podré
ejercer tanto las acciones civiles como penales derivadas de su
registro una vez realizado y aprobado el registro del disefio
industrial por el examen de fondo.

Articulo 252.- Duracién. Un disefio industrial se concederd por un
periodo de 10 afios contados desde la fecha de presentacién de la
solicitud de registro. El titular podrd renovar el plazo de
proteccidén por cinco afios adicionales.

Articulo 253.- Solicitud de renovacién. La renovacidén del registro
de un disefio industrial deberd solicitarse ante el Director de
Patentes conforme a las disposiciones del Parrafo 8 del Titulo I
del Capitulo II sobre signos distintivos y articulo 118 sobre
tasas de renovacidén, en cuanto corresponda.

Parrafo 6 § Nulidad

Articulo 254.- Causales de nulidad. Procederd la declaracidén de
nulidad del registro de un disefio industrial por alguna de las
siguientes causales:

a) Cuando se ha infringido alguna de las
prohibiciones establecidas en los articulos 229 y 230;

b) Cuando quien ha obtenido el registro no es el
inventor, herederos ni su cesionario.

Articulo 255.- Procedimiento. La nulidad de los disefios
industriales se tramitard conforme a las reglas establecidas en el
Padrrafo 9 del Titulo II del Capitulo III sobre las patentes.
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TITULO V

De los Esquemas de Trazado o Topografias de los Circuitos
Integrados

Parrafo 1 § Disposiciones generales

Articulo 256.- Definicién de circuito integrado. Se entiende por
circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia,
destinado a realizar wuna funcidén electrdnica, en el que los
elementos, al menos uno de los cuales debe ser activo, y alguna o
todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de
la superficie de una pieza de material.

Articulo 257.- Definicién de esquema de trazado o topografia de
circuitos integrados. Se entiende por esquemas de trazado o
topografia de circuitos integrados la disposicidédn tridimensional
de sus elementos, expresada en cualquier forma, disefiada para su
fabricacién.

Articulo 258.- Requisitos de proteccién. Los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados serdn protegidos por medio de
esta ley en la medida en que sean originales.

Se considerardn originales los que sean el
resultado del esfuerzo intelectual de su inventor y no sean de
conocimiento ordinario entre los inventores de esquemas de trazado
o topografia de <circuitos integrados vy los fabricantes de
circuitos integrados, al momento de su creaciédn.

Un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados gque consista en una combinacién de elementos o
interconexiones que son corrientes, sdélo estard protegido si la
combinacidén, en su conjunto, cumple con las condiciones sefialadas
en los incisos anteriores.

Articulo 259.- Aplicacién supletoria. Las normas del Titulo II
relativos a las patentes de invencidén y articulos 267, 270, 271,
272 y 273 son aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, sin perjuicio de
las disposiciones especiales contenidas en el presente Titulo.

Parrafo 2 § Efectos de los esquemas de trazado o topografias de
los circuitos integrados

Articulo 260.- Derechos exclusivos. E1l duefio de un esquema de
trazado o) topografia de circuitos integrados, gozara de
exclusividad para excluir a terceros de fabricar, usar, ofertar
para la venta, vender o importar para esos fines el objeto de la
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proteccién vy, en general, realizar cualquier otro tipo de
explotacidén comercial del mismo.

Por consiguiente, el titular de un esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados, podrd impedir que
cualguier tercero sin su consentimiento:

a) Reproduzca, en su totalidad o cualquier parte
del mismo, por incorporacidén en un circuito integrado o en otra
forma, el esquema de trazado o topografia de circuitos integrados
protegidos, excepto el acto de reproducir cualquier parte gque no
cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el articulo
258;

b) Importe, venda o distribuya en cualquier otra
forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o topografia
de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que
esté incorporado el esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados protegido, o un producto que incorpore un circuito
integrado que contenga un esquema de trazado o topografia de
circuitos integrados ilicitamente reproducido.

Articulo 261.- Exclusiones. El1 derecho exclusivo de explotacién
contemplado en el articulo precedente, no se extendera:

a) A las reproducciones de los esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados a los cuales se le
haya incorporado un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados realizadas por terceros con propdsitos privados o con
el Unico objetivo de evaluaciédn, anadlisis, investigacién o
ensenanza;

b) A los actos de explotacidédn comercial a que se
refiere el articulo anterior, relativos a un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados que, cumpliendo con los
requisitos del articulo 258, haya sido creado como consecuencia
del anélisis y la evaluacién de otro esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados protegido;

c) A los actos de explotacidén comercial a que se
refiere el articulo anterior y relativos a un circuito integrado
que 1incorpore un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados ilicitamente reproducido o en relacidén con cualquier
producto que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero
que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos
razonables para saber, al adguirir el circuito integrado o el
producto que incorpora tal circuito integrado, gque incorporaba un
esquema de trazado 0 topografia de circuitos integrados
reproducido ilicitamente.

No obstante 1lo anterior, una vez que el tercero
haya tomado conocimiento o tenga motivos fundados para creer que
el esquema de trazado o topografia de circuitos integrados esta
reproducido ilicitamente, dicho tercero podréd realizar cualquier
acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de ese
momento. En este caso, el titular del derecho protegido sélo podra
exigir el pago de una suma equivalente a la regalia razonable que
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corresponderia por una licencia libremente negociada de tal
esquema de trazado o topografia de circuitos integrados.

E1l tribunal competente para conocer de las
infracciones en materia de esquema de trazado o topografias de
circuitos integrados, resolvera las controversias a que pueda dar
lugar la determinacidén de la regalia a la que se refiere el inciso
anterior, seguin las normas establecidas para los incidentes en el
Cébdigo de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de
testigos y fallando en conciencia;

d) Respecto de un esquema de trazado o topografia
de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado
independientemente por un tercero.

Articulo 262.- Duracidén. La proteccidn de los esquemas de trazado
o topografias de <circuitos integrados, tiene wuna duracién no
renovable de 10 afios, contada a partir de la fecha de presentacidn
de la solicitud de registro o de la primera explotacidén comercial
en cualquier parte del mundo.

Parrafo 3 § Procedimiento de concesién de los esquemas de trazado
o topografias de los circuitos integrados

Articulo 263.- Solicitud. ILa solicitud de registro de un esquema
de trazado o topografia de circuitos integrados deberd presentarse
en la Direccidén de Patentes ajustandose a las prescripciones y en
la forma que establezca esta ley y el reglamento.

Articulo 264.- Requisitos de 1la solicitud. La solicitud de
registro podrd presentarse antes de iniciada la explotacidén
comercial del esquema de trazado o topografia de <circuitos
integrados, o dentro de los 2 afios siguientes, contados a partir
de la fecha de dicha explotacién. En este 4ultimo caso, el
solicitante deberd acompafiar, junto con la solicitud de registro,
una declaracidén Jurada que acredite la fecha de la primera
explotacidén comercial.

La tramitacién de la solicitud, asi como la
publicacién y resolucidén de la misma, se deberd ajustar a las
prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Parrafo 4 § Nulidad

Articulo 265.- Nulidad. Procederd la declaracién de nulidad del
registro de un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados, por alguna de las causales siguientes:



98

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados no es el legitimo
inventor ni su cesionario;

b) Cuando la concesién se basdé en informes
periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se concedidé contraviniendo
los requisitos de proteccidén establecidos en el articulo 258;

d) Cuando la explotacidén comercial del esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados se haya iniciado
antes de los 2 afios precedentes a la presentacién de la solicitud.

Articulo 266.- Procedimiento. La nulidad de un esquema de trazado
o topografia de circuitos integrados se tramitard conforme a las
reglas establecidas en el Parrafo 9 del Titulo II del Capitulo III
sobre las patentes.

Titulo VI

De las Tasas

Articulo 267.- Pago de tasas. El registro de patentes estara
afecto al pago de una tasa equivalente a 3 unidades tributarias
mensuales en caso de solicitudes presenciales y de 1 wunidad
tributaria mensual en caso de solicitudes por medios electrénicos.
Esta tasa deberd pagarse al momento de presentacién de la
solicitud de registro. La solicitud que carezca del comprobante de
pago de la tasa correspondiente se tendrd por no presentada.

Articulo 268.- Tasa por exceso de hojas. Toda solicitud de patente
de invencién, conforme a lo establecido en el reglamento, y que
comprenda mas de 50 hojas, deberd pagar un monto de una 1 unidad
tributaria mensual por cada 20 hojas adicionales.

Esta tasa se pagard conjuntamente con la tasa de
presentacidén de la solicitud establecida en el articulo 267.

Articulo 269.- Tasas anuales. Para mantener la vigencia de un
registro de patente de invencidén o una solicitud de patente de
invencidén deberd pagarse una tasa anual de 1 unidad tributaria
mensual. Los pagos se efectuaran antes de comenzar el periodo
anual correspondiente. La primera tasa anual se pagarad dentro de
los 60 dias anteriores al primero de enero del tercer afio contado
desde la fecha de la solicitud de patente en Chile. Podran pagarse
hasta dos tasas anuales por anticipado. Asimismo podrédn pagarse
las tasas con un atraso de hasta tres meses contados desde el
vencimiento del plazo normal de pago, con un recargo del 50% sobre
el valor que corresponde pagar normalmente dentro del plazo legal.
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La falta de pago de alguna de las tasas anuales de
conformidad con lo dispuesto en el presente articulo producira la
caducidad de la patente de invencidn o abandono de la solicitud de
patente de invencidén, seguin fuese el caso.

Articulo 270.- Restablecimiento de derechos. En todos aquellos
casos en que este Capitulo contemple el abandono de una solicitud
de patente, el solicitante podrd requerir el restablecimiento de
la solicitud ante el Director de Patentes, dentro del plazo de dos
meses contado desde la fecha de vencimiento del plazo original o
de la prérroga respectiva. En este caso, el requerimiento se
deberd presentar junto con un comprobante de pago de 4 unidades
tributarias mensuales. El restablecimiento de una solicitud podra
ser requerido sélo una vez durante la tramitacidén de una patente.

Articulo 271.- Beneficio fiscal. Las tasas establecidas en 1los
articulos anteriores serdn a beneficio fiscal. No procederd 1la
devolucién de las tasas pagadas, salvo disposicidén expresa en
contrario.

Articulo 272.- Exenciones de pago. Estaran exentos del pago de las
tasas establecidas en este Titulo, 1los solicitantes que se
encuentren en los siguientes casos:

a) Carencia de medios econdmicos en el caso de
personas naturales, de acuerdo a los parametros de vulnerabilidad
establecidos en la Ficha de Proteccidén Social o el Instrumento de
Caracterizacidén Socioecondmica que lo suceda;

b) Microempresas y pequefia empresa, definidas en
la ley 20.416.

El interesado deberd sefialar en su solicitud de
registro de patente que se acoge al sistema de exencidén de tasas y
deberd acompafiar los antecedentes que acrediten que se encuentra
en la o las situaciones de exencidén, en la forma gque sefilale el
reglamento.

No podran acogerse a este beneficio las personas o
empresas con més de dos solicitudes o registros acogidos a estas
exenciones.

En el expediente de la solicitud de registro de
patente deberd dejarse constancia del otorgamiento de la exencidn
de pago de tasas.

Articulo 273.- Beneficio de fraccionamiento de pago de aranceles.
El Director Nacional podrad fraccionar el pago de aranceles de
peritajes que se devenguen en la tramitacidédn de una solicitud de
registro, si se acredita que el solicitante se encuentra en alguno
de los casos seflalados en el articulo anterior. Con todo, las
cuotas de pago fijadas no podrédn exceder de 3 afios contado desde
que se devengue el pago del arancel respectivo. Los beneficiados
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por este articulo, ademéds, no estaradn afectos al pago de tasas
anuales.

No podran obtener este beneficio las personas o
empresas con mas de tres solicitudes en tramite acogidas al
fraccionamiento de pago.

En el expediente de la solicitud de registro debera
dejarse constancia del otorgamiento del beneficio y la forma en
que se hara efectivo.

En caso de anotacidén de licencia, cesién o
transferencia, se deberdn pagar las cuotas dgque resten hasta
completar los honorarios periciales fijados, de lo contrario el
Director de Patentes rechazard la anotacién de licencia, cesidn o
transferencia.

El perito no podra hacer un trato diferenciado
entre solicitudes de pago fraccionado o no y estard obligado a
aceptar el cargo bajo sancidén de ser eliminado del registro, salvo
que sea aplicable alguna de las causales legales para no hacerlo.

Con todo, el perito podrd solicitar al Director de
Patentes que certifique la mora en el pago de las cuotas fijadas a
su favor. Dicha certificacién tendrd mérito ejecutivo para todos
los efectos juridicos.

CAPITULO IV
INFORMACION NO DIVULGADA Y SECRETOS EMPRESARIALES

TITUILO I

De la Informacién No Divulgada

Articulo 274.- Datos de prueba. Cuando el Instituto de Salud
Publica o el Servicio Agricola 'y Ganadero requieran la
presentacidén de datos de prueba u otros qgque tengan naturaleza de
no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto
farmacéutico o guimico-agricola que utilice una nueva entidad
gquimica que no haya sido previamente aprobada por la autoridad
competente, dichos datos tendrédn el caracter de reservados, segun
la legislacidn vigente.

La naturaleza de no divulgados se entenderéa
satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para
mantenerlos en tal condicién y no son generalmente conocidos ni
facilmente accesibles por personas pertenecientes a los circulos
en que normalmente se utiliza el tipo de informacidén en cuestidn.

La autoridad competente no podrad divulgar ni
utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorizacidn
sanitaria a quien no cuente con el permiso del titular de
aqguéllos, por un plazo de cinco afios para productos farmacéuticos,
y de diez afios para productos quimico-agricolas, contado desde el
primer registro o autorizacidén sanitarios otorgado por el
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Instituto de Salud Publica o por el Servicio Agricola y Ganadero,
segln corresponda.

Para gozar de la proteccidén establecida en este
articulo, el caracter de no divulgados de los referidos datos de
prueba deberda ser seflalado expresamente en la solicitud de
registro o de autorizacidén sanitarios.

Articulo 275.- Nueva entidad quimica. Se entiende por nueva
entidad quimica aquel principio activo que no ha sido previamente
incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el
Instituto de Salud Puablica o por el Servicio Agricola y Ganadero,
segin corresponda, © que no haya sido comercializado en el
territorio nacional antes de la solicitud de registro o
autorizacidén sanitaria.

Para efectos de este Parrafo, se entiende por
principio activo aquella sustancia dotada de uno o més efectos
farmacolégicos o de usos quimico-agricolas, cualquiera sea su
forma, expresién o disposiciédn, incluyendo sus sales y complejos.

En ningtn caso se considerara como nueva entidad
quimica:

a) Los usos o indicaciones terapéuticas distintos
a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios
previos de la misma entidad quimica;

b) Los cambios en la via de administracidén o
formas de dosificacidédn a las autorizadas en otros registros o
autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad quimica;

c) Los cambios en las formas farmacéuticas,
formulaciones o combinaciones de entidades quimicas ya autorizadas
o registradas;

d) Las sales, complejos, formas cristalinas o
aquellas estructuras quimicas que se basen en una entidad quimica
con registro o autorizacidédn sanitarios previos.

Articulo 276.- Improcedencia. No procederé la proteccidn
establecida en este Capitulo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en
el articulo 274, haya incurrido en conductas o préacticas
declaradas contrarias a la libre competencia en relacidén directa
con la wutilizacién o explotacidén de esa informacidn, segun
decisién firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia;

b) Por razones de salud publica, seguridad
nacional, wuso publico no comercial, emergencia nacional u otras
circunstancias de extrema urgencia declaradas por 1la autoridad
competente, se Jjustifique poner término a la proteccidn referida
en el articulo 274;
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c) El producto farmacéutico o quimico-agricola
sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido
en esta ley;

d) El producto farmacéutico o gquimico-agricola no
se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce
meses, contados desde el registro o autorizacidén sanitaria
realizado en Chile;

e) La solicitud de registro o autorizaciédn
sanitaria del producto farmacéutico o quimico agricola sea
presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el
primer registro o autorizacidn sanitaria en el extranjero.

TITULO II

De los Secretos Empresariales

Articulo 277.- Ambito de aplicacién. Para los fines de esta ley,
tendrd la calidad de secreto empresarial toda informacidén no
divulgada que una persona posea bajo su control y gue pueda usarse
en alguna actividad productiva, industrial o comercial, siempre y
cuando dicha informacién:

a) Sea secreta en el sentido de no ser, como
conjunto o en la configuracién y reunidn precisas de sus
componentes, generalmente conocida, ni facilmente accesible para
personas que se encuentran en los circulos en los que normalmente
se utiliza ese tipo de informacién;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

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

Articulo 278.- Violacién de secreto empresarial. Constituyen
violacidén del secreto empresarial los siguientes actos:

a) Explotar o wutilizar, sin autorizacidén de su
poseedor legitimo, un secreto empresarial al que se ha tenido
acceso con sujecidn a una obligacidén de reserva, resultante de una
relacidén contractual o laboral;

b) Comunicar o divulgar, sin autorizacidén de su
poseedor legitimo, el secreto empresarial referido en la letra a)
en provecho propio o de un tercero o para perjudicar a dicho
poseedor;

c) Adguirir, explotar, wutilizar o divulgar un
secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos
comerciales honestos.

Articulo 279.- Medios desleales de acceso a un secreto
empresarial. Un secreto empresarial se considerard adquirido por
medios contrarios a los usos y practicas honestos cuando la
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adquisicién resultara, entre otros, del espionaje industrial, el
incumplimiento de wun contrato u otra obligacidén, el abuso de
confianza, el incumplimiento de un deber de lealtad o 1la
instigacién a realizar cualquiera de estos actos.

Articulo 280.- Observancia. Sin perjuicio de la responsabilidad
penal que corresponda, son aplicables a la violacidén del secreto
empresarial las normas relativas a la observancia de los derechos
de propiedad industrial.

En cualquier procedimiento judicial o)
administrativo en que se requiera que alguno de los interesados
revele un secreto empresarial, la autoridad gque conozca deberé
adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgacidén a
terceros ajenos a la controversia.

Ningun interesado, en ninguin caso, podrad revelar o
usar el secreto empresarial a que se refiere el parrafo anterior.

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

Articulo 281.- Accidén de nulidad. Todo interesado podrd solicitar
la nulidad de wun registro de derecho de propiedad industrial
basado en las causales establecidas en esta ley.

Articulo 282.- Requisitos de la demanda. La demanda de nulidad
deberad contener, al menos, los siguientes antecedentes:

a) Numero y fecha del registro cuya nulidad se
solicita, e individualizacidén del derecho respectivo;

b) Nombre, domicilio, profesién u oficio del
demandante, y de su representante, si lo hubiera;

c) Poder que acredite la representacidén dgque se
invoca o su numero de registro;

d) Nombre, domicilio, profesién u oficio del
demandado;

e) Fundamentos de hecho y de derecho en las que
se fundamenta la nulidad.

Articulo 283.- Traslado. Se dard traslado de la demanda de nulidad
al titular del registro, o a su representante, por el término de
30 dias para el caso de signos distintivos y 45 dias para el caso
de patentes.

Una vez contestada la demanda, la Direccidn
respectiva deberd recibir la causa a prueba en conformidad con 1lo
dispuesto en el articulo 21.
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Articulo 284.- Sentencia definitiva. Habiéndose cumplido con 1las
diligencias ordenadas en el procedimiento, el Director respectivo
dictard su sentencia definitiva pronunciadndose sobre la aceptacidn
o rechazo de la demanda de nulidad.

Articulo 285.- Efectos de la nulidad del registro. El1 registro que
sea declarado nulo se tendra sin valor desde su fecha de vigencia.

Articulo 286.- Prescripcién. La accidén de nulidad de un registro
prescribird en el término de 5 afios, contado desde la fecha del
registro.

La referida accidén de nulidad no ©prescribira
respecto de los registros obtenidos de mala fe para el caso de
signos distintivos.

CAPITULO VI
RECURSOS

Articulo 287.- Correccién. Dentro de 15 dias contados desde 1la
fecha de su notificacidén, tanto en primera como en segunda
instancia, podréan corregirse, a peticidn de parte, las
resoluciones que contengan o se funden en manifiestos errores de
hecho.

El Director respectivo podrd de oficio en cualquier
momento aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los
errores de copia, de referencia, y en general, los puramente
materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en sus
resoluciones.

Articulo 288.- Correccién de vicios en el procedimiento. En las
solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial, el
Director competente para conocer de ellas podra, de oficio,
corregir los errores que oObserve en su tramitacidédn. Podra,
asimismo, tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los
actos de procedimiento. No podra, sin embargo, subsanar las
actuaciones viciadas en razdén de haberse realizado éstas fuera de
plazo fatal indicado en la presente ley o en su reglamento.

Articulo 289.- Reclamacidén. Procederd la reclamacidén en contra de
todas las resoluciones definitivas administrativas que rechacen o
declaren abandonada una solicitud de registro de signo distintivo,
la cual se podrd presentar ante el Director Nacional dentro del
plazo de 15 dias contado desde 1la fecha de su notificacién.
Habiéndose interpuesto este recurso no procederd presentar recurso
de reposicidn ante el Director de Signos Distintivos.
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Articulo 290.- Reposicién. En contra de las resoluciones dictadas
en primera instancia por el Director respectivo en los
procedimientos de carédcter administrativo o contencioso, con
exclusidén de la sentencia definitiva, procederd el recurso de
reposicién, el que deberd interponerse dentro del plazo de 5 dias.

Articulo 291.- Apelacién y casacién. Procederd el recurso de
apelacién en contra de las resoluciones que tengan el caréacter de
definitivas e interlocutorias dictadas por el Director de Signos
Distintivos o el Director de Patentes, segun sea el caso, en los
procedimientos contenciosos. Igualmente dicho recurso procederd en
contra de la resolucidén dictada por el Director Nacional que
rechace el recurso de reclamacidn.

Deberd interponerse dentro del plazo de 15 dias,
contado desde la notificacidén de la resolucidn, para ser conocido
por el Tribunal.

El recurso de apelaciédn se concederid en ambos
efectos.

Con todo, no serd necesario comparecer ante el
Tribunal a proseguir el recurso de apelacién.

En contra de las sentencias definitivas de segunda
instancia procederd el recurso de casacidén en el fondo, ante la
Corte Suprema.

Articulo 292.- Recursos conjuntos. Cuando en contra de una misma
resoluciébn sean procedentes dos o mas recursos, se podran
interponer de manera conjunta, debiendo presentarse la apelacidn
en caracter de subsidiaria, dentro del plazo establecido para el
recurso principal.

CAPITULO VII
OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TiTULO I

De las Disposiciones Generales

Articulo 293.- Legitimacién de 1licenciatarios. FE1 1licenciatario
exclusivo podrad promover las acciones judiciales en sede diferente
al Instituto con el objeto de proteger sus derechos como si fuera
el titular. E1 licenciatario no exclusivo deberd requerir
autorizacién del titular.

En ausencia de lo establecido por las partes, el
licenciatario no exclusivo podrd iniciar las acciones respectivas
si comprueba que requiridé al titular del derecho el ejercicio de
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éstas y han transcurrido mads de 30 dias contados a partir de la
fecha en que el licenciatario requiridé al licenciante.

Durante el transcurso del plazo establecido en el
inciso anterior, el 1licenciatario no exclusivo podrad solicitar
las medidas cautelares que sean pertinentes. En este caso, el
plazo de 10 dias establecido en el articulo 280 del Cbédigo de
Procedimiento Civil, se iniciaré una vez cumplidos los
presupuestos del inciso anterior.

El titular del derecho infringido ©podr4, en
cualquier momento, apersonarse en el proceso iniciado por el
licenciatario.

Para que el licenciatario pueda ejercer estas
acciones serd necesario que la licencia se encuentre anotada en el
registro respectivo.

Articulo 294.- Legitimacién de cotitulares. En caso de
cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra
promover la accién con motivo de wuna infraccidén sin que sea
necesario el consentimiento de los deméds, salvo acuerdo o pacto en
contrario.

Articulo 295.- Beneficio en caso de uso simultdneo. Si un signo
distintivo no registrado estd usédndose por dos o mas personas a la
vez, el que lo inscriba no podrd perseguir la responsabilidad de
los que contintan usandola hasta gque hayan transcurrido, a 1lo
menos, 90 dias desde la fecha de la inscripcién.

Articulo 296.- De 1las acciones penales. La accién para la
aplicacién de las penas indicadas en los articulos 303, 304, 306
y 307 serd una accidédn penal publica.

Articulo 297.- Costos de almacenaje. En todos los procedimientos
relativos a la infraccién de los derechos de propiedad industrial,
los costos de almacenamiento serdn de cargo del importador, duefio,
consignante o consignatario de la mercancia, sin perjuicio de 1lo
que en definitiva resuelva el tribunal sobre costas y de la
responsabilidad civil del infractor.

Articulo 298.- Destino de los objetos producidos en forma ilegal.
Tratandose de objetos producidos en forma ilegal, es facultad del
juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar
mediante resolucidén fundada su destruccidén a costa del condenado o
distribucidén gratuita a instituciones de beneficencia o asistencia
social, la que sélo podréd destinarse para sus fines propios.

En el caso de signos distintivos, la simple
retirada del signo puesto ilicitamente no bastard para gque se
permita la colocaciédn de las mercancias en los circuitos
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comerciales. Sin embargo, el Jjuez competente podra ordenar la
distribucidén Dbenéfica de los productos declarados infractores
cuando el retiro del signo distintivo elimine el <caréacter
infractor de las mercancias y dicha mercancia vya no sea
identificable con el signo distintivo retirado.

Articulo 299.- Destino de 1los instrumentos del ilicito. El juez
competente estara facultado para ordenar mediante resolucidn
fundada la destruccidn de los utensilios o) implementos
directamente utilizados en la fabricacién de 1los productos
declarados infractores a costa del condenado, o Dbien su
distribucién gratuita a instituciones de beneficencia o asistencia
social debiendo considerar, entre otros, la necesaria
proporcionalidad entre la gravedad de la infraccidén, la sancidn
que se aplique y el interés de terceros duefios o poseedores de un
derecho sobre los bienes objeto de la medida.

Articulo 300.- Comiso. Los objetos producidos en forma ilegal,
como asimismo los utensilios y elementos directamente empleados
para dicha produccidén caerdn en comiso.

Articulo 301.- Medidas precautorias. Las medidas precautorias
procederan en todos los asuntos civiles o penales que digan
relacién con infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el
juez competente podrd decretar las siguientes:

a) La cesacidén inmediata de los actos que
constituyen la presunta infraccidn;

b) El secuestro de los productos objeto de la
presunta infraccidén y de los materiales y medios que sirvieran
principalmente para cometerla. Tratadndose de signos distintivos,
podrad ademéds decretarse el secuestro de los envases, embalajes,
etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo
motivo de la presunta infraccidn;

c) El nombramiento de uno o méds interventores;

d) La prohibicién de publicitar o promover, de
cualquier manera, los productos motivo de la presunta infracciédn;

e) La retencidén, en poder de un establecimiento
de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores que
provengan de la venta o comercializacién de dichos productos, en
cualquier forma.

Articulo 302.- Medidas prejudiciales. Podrdn solicitarse como
medidas prejudiciales, las precautorias que trata el articulo 301
y las medidas contempladas en los Titulos IV y V del Libro Segundo
del Cébdigo de Procedimiento Civil.
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TITULO II

De los Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial

Articulo 303.- Delitos contra las marcas. Serd condenado a pagar
una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias
mensuales:

a) El que use, a escala comercial o con fines
comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para
los mismos productos, o servicios o respecto de productos o
servicios relacionados con aquellos gue comprende la marca
registrada;

b) El qgue use a escala comercial o con fines
comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las
indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando
aquéllas;

c) El gue haga uso a escala comercial o con fines
comerciales de envases o embalajes que lleven una marca
registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido
previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a
envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege
la marca.

Articulo 304.- Falsificacién y utilizacién de marcas. Sera
condenado con pena de reclusidén menor en su grado minimo y multa a
beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que falsifigue una marca registrada para
los mismos productos o servicios en forma dolosa, a escala
comercial o con fines comerciales;

b) El que produzca, almacene, introduzca al pais,
distribuya, alquile, tenga con fines de venta o venda, en forma
dolosa, a escala comercial o con fines comerciales, objetos que
ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para 1los mismos
productos, o servicios, asi como los que aporten o provean de
cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados
a la produccidén de objetos que ostenten falsificaciones de marcas
registradas.

Articulo 305.- Incautacién en caso de falsificacién. Los productos
sujetos a incautacidén, en cumplimiento de una orden Jjudicial, no
necesitan estar individualizados especificamente, mientras
correspondan a las categorias generales especificadas en la orden.
Esta incautacién no otorga al infractor derecho a compensacidn
alguna.

Articulo 306.- Delitos contra 1las indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen. Serd condenado con multa a Dbeneficio
fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:
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a) El que use, a escala comercial o con fines
comerciales, una indicacidén geogradfica o denominacidédn de origen
igual o semejante a otra ya inscrita para 1los mismos productos o
respecto de productos relacionados con aquellos que comprende la
indicacidén geografica o denominacidén de origen registrada;

b) El que use a escala comercial o con fines
comerciales la indicacidén correspondiente a una indicacidn
geografica o denominacién de origen no inscrita, caducada o
anulada, o la simulen;

c) El que hagan uso a escala comercial o con
fines comerciales de envases o embalajes que lleven una indicacién
geografica o denominacidén de origen registrada, sin tener derecho
a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que
el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no
relacionados con los que protege la indicacidén geografica o
denominacién de origen.

Articulo 307.- Falsificacién y utilizacién de indicaciones
geograficas y denominaciones de origen. Serd condenado con pena de
reclusién menor en su grado minimo y multa a beneficio fiscal de
25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que falsifique wuna indicacidén geografica o
denominacién de origen registrada para los mismos productos en
forma dolosa, a escala comercial o con fines comerciales;

b) El que produzca, almacene, transporte,
introduzca al pais, distribuya o venda, en forma dolosa, a escala
comercial o) con fines comerciales, objetos que ostenten

falsificaciones de indicaciones geograficas o denominaciones de
origen registradas, asi como el que aporte o provea de cualqguier
forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a 1la
produccidén de objetos que ostenten falsificaciones de indicaciones
geograficas o denominaciones de origen registradas.

Articulo 308.- Delitos contra 1los disefios industriales. Seré
condenado a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000
unidades tributarias mensuales:

a) El1 que fabrique, ofrezca, comercialice, importe,
utilice, o almacene a escala comercial o con fines comerciales, un
disefio industrial registrado;

b) El1 qgue use a escala comercial o con fines
comerciales las indicaciones correspondientes a un disefio
industrial registrado, o la simulen cuando no exista dicho
registro o esté caducado o anulado.

Articulo 309.- Delitos contra 1las patentes de invencién. Sera
condenado a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000
unidades tributarias mensuales:
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a) El que fabrique, use, ofrezca, comercialice,
importe, o almacene a escala comercial o con fines comerciales un
invento patentado;

b) El que use a escala comercial o con fines
comerciales un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o
haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones
correspondientes a una patente de invencidén o simulandolas;

c) El que a escala comercial o con fines
comerciales, haga uso de un procedimiento patentado;

d) El que a escala comercial o con fines
comerciales imite o haga uso de un 1invento con solicitud de
patente en tramite, a menos de que, en definitiva, la patente no
sea concedida;

e) El que presente declaraciones falsas respecto
a la divulgacidén de la fuente de recursos genéticos o
conocimientos tradicionales.

Articulo 310.- Delitos contra los esquemas de trazado o topografia
de circuitos integrados. Serd condenado a pagar una multa a
beneficio fiscal de 25 a 2.000 unidades tributarias mensuales:

a) El que a escala comercial o con fines
comerciales fabrique, comercialice, importe o utilice, un esquema
de trazado o topografia de circuitos integrados registrado;

b) El que a escala comercial o con fines
comerciales, use las indicaciones correspondientes a un esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados registrado, o la
simule cuando no exista dicho registro o esté caducado o anulado

Articulo 311.- Delitos <contra los modelos de utilidad. Seré
condenado a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 2.000
unidades tributarias mensuales:

a) El qgue a escala comercial o con fines
comerciales fabrique, wuse, ofrezca, comercialice, importe, o
almacene un modelo de utilidad registrado;

b) El que a escala comercial o con fines
comerciales use las indicaciones correspondientes a un modelo de
utilidad cuyo registro haya sido caducado o anulado, y los due,
con los mismos fines, las simulen, cuando no exista registro.

Articulo 312.- Delitos contra los secretos empresariales. E1l que
explote, wutilice, comunique o divulgue un secreto empresarial
definido en el articulo 277, que ha llegado a su conocimiento por
razdn de su cargo, oficio, profesidén o resultante de una relacidn
contractual o laboral, sufrird la pena de reclusidn menor en sus
grados minimo a medio y multa de 25 a 2000 unidades tributarias
mensuales.
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En la misma pena incurrird el que indebidamente adquirera,
utilice, explote o divulgue un secreto empresarial por medios
ilicitos o contrarios a los usos comerciales honestos, de acuerdo
a lo sefialado en el articulo 279.

Articulo 313.- Costas. Los condenados de acuerdo a este capitulo
son obligados al pago de las costas y de los dafios y perjuicios
causados al titular del derecho infringido.

Articulo 314.- Multas. Para el solo efecto de determinacidén de la
multa se aplicardn las disposiciones pertinentes del Cddigo Penal.

En caso de reincidencia de los delitos previstos
en esta ley, se aplicardn las penas maximas contempladas para
cada uno de ellos. En estos casos, la multa no podrd ser inferior
al doble de la anterior, y su monto maximo podrd llegar a 4.000
unidades tributarias mensuales.

Articulo 315.- Menciones. Todo signo distintivo o patente que se
encuentre registrado, y que se use en el comercio podrd llevar las
referencias a esta condicién.

Una marca podrad llevar en forma visible las
palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o la letra "R"
dentro de un circulo.

Una indicacidén geografica o denominacidén de origen
podrd emplear en la identificacién del producto la expresidén
"Indicacidén Geografica" o "Denominacién de Origen" o las iniciales
"I.G." o "D.O.", respectivamente.

Una patente podrd llevar una indicacidén del nUmero
de la patente, vya sea en el producto mismo o en el envase,
anteponiendo en forma visible las palabras "Patente de Invencién"
o las iniciales "P.I."

Un modelo de utilidad podra llevar en forma visible
las palabras "Modelo de Utilidad"™ o las iniciales "M.U." y el
nimero del registro. Un disefio industrial podréd 1llevar en forma
visible las palabras "Disefio Industrial" o las iniciales "D.I." vy
el numero del registro. Un esquema de trazado o topografia de
circuitos integrados, podrd llevar en forma visible una letra "T"
en mayuscula y encerrada dentro de un circulo.

TITULO III

De las Acciones Civiles

Articulo 316.- Acciones civiles. lLas acciones civiles gue emanan
de las infracciones a los derechos establecidos en esta ley,
facultardn para demandar:
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a) La cesacidén de los actos que violen el derecho
protegido;

b) La indemnizacidén de los dafios y perjuicios;

c) La adopcién de 1las medidas necesarias para

evitar que prosiga la infraccidn;

d) La publicacién de la sentencia a costa del
condenado, mediante anuncios en un diario de circulacidén nacional
a eleccién del demandante. Esta medida serd aplicable cuando 1la
sentencia asi lo sefiale expresamente.

e) La destruccidén de los productos infractores vy
de los materiales e implementos directamente wusados en la
fabricacién de los productos declarados infractores.

Articulo 317.- Prueba del uso. El demandado podrd solicitar, si
corresponde, tratadndose de marcas susceptibles de ser caducadas,
como excepcidén o por via reconvencional, que el demandante pruebe
el uso efectivo y real de la marca para los productos o servicios
para los que esté registrado y en los que se basa la demanda, o
que existen causas justificativas de la falta de uso.

Para estos efectos se considerard registrada la
marca solamente para los productos o servicios para los que haya
sido realmente utilizado.

Comprobada esta situacidén se declarard la caducidad
de las acciones por falta de uso de la marca del actor.

Articulo 318.- Procedimiento. Las acciones civiles establecidas en
este capitulo se tramitaran conforme al procedimiento sumario vy
corresponderan al titular del derecho o a quien esté facultado
expresamente para ello. La apreciacién de la prueba se harad de
acuerdo a las reglas de la sana critica.

Articulo 319.- Destruccién de objetos producidos en forma ilegal.
Tratdndose de objetos producidos en forma ilegal, el Jjuez podra
decretar su destruccidén a costa del condenado.

Articulo 320.- Disposiciones especiales en relacién a indicaciones
geograficas y denominaciones de origen. Tratandose de indicaciones
geograficas o denominaciones de origen registradas, las acciones
civiles establecidas en el articulo 91 procederan cuando se emplee
una indicacién geogridfica o denominacidén de origen sin tener
derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompafie de términos
como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacidén”, u otras anadlogas.

Articulo 321.- Indemnizacién de perjuicios. La indemnizacién de
perjuicios podrd determinarse, a eleccidén del demandante, de
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conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las
siguientes reglas:

a) Las utilidades que el demandante hubiera
dejado de percibir como consecuencia de la infraccidn;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor
como consecuencia de la infraccidn;

c) El precio que el infractor hubiera debido
pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia,
teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las
licencias contractuales que vya se hubieran concedido en casos
similares.

En el caso de las marcas se podrd solicitar, una
vez acreditada Jjudicialmente la respectiva infraccidén, que las
indemnizaciones de los dafios y perjuicios causados sean
sustituidas por una suma Unica compensatoria que serd determinada
por el tribunal en relacidén a la gravedad de la infraccidén, no
pudiendo ser mayor a 2.000 wunidades tributarias mensuales por
infraccién. Este derecho de opcidén deberd ejercerse en la demanda
de indemnizacidén de perjuicios.

Al determinar el perjuicio, el Juez competente
deberd considerar el valor legitimo de venta al detalle de los
bienes infringidos, sin perjuicio de otros factores relevantes
para el caso especifico, como la estacionalidad o época en que se
produjo la infraccidén. Cuando se trate de objetos protegidos que
no tengan valor de venta legitimo, el juez deberd prudencialmente
determinar el monto de los perjuicios para efectos de determinar
la indemnizacién.

Con independencia de la existencia de un perjuicio
patrimonial, para efectos de la determinacién del dafio moral, el
juez considerara las circunstancias de la infraccidén, la gravedad
de la lesidén y el menoscabo producido a la reputacidén del titular
del derecho de propiedad industrial.

En caso de infraccién a las normas sobre marcas de
esta ley el actor podrd demandar ademds, gque se condene al
infractor a que pague las ganancias atribuibles a la infraccién,
no incluidas al calcular los dafios.

Articulo 322.- Improcedencia de indemnizacién. Sin perjuicio de
las demads acciones contempladas en este Titulo, no responderan por
dafios y perjuicios las personas que han comercializado productos u
ofrecido servicios que infrinjan un derecho de ©propiedad
industrial, salvo gque estas mismas personas los hubieran fabricado
o producido, o los hubieran comercializado conociendo o debiendo
conocer que estaban en presencia de especies de caracter ilicito.

Articulo 323.- Informacién sobre personas involucradas en 1la
infraccién. En los procedimientos judiciales civiles, el Jjuez de
la causa estara facultado para ordenar al infractor que
proporcione cualquier informacidén que pudiera tener respecto de



114

las personas involucradas en la infraccidén vy respecto de 1los
circuitos de distribucidén de estas mercancias.

Articulo 324.- Carga de la prueba en patentes de procedimiento: En
el ejercicio de las acciones civiles sobre infraccidén en materia
de patentes de procedimiento, el Juez estard facultado para
ordenar que el demandado pruebe qgque el procedimiento wutilizado
para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado.
Por consiguiente, salvo prueba en contrario, se estimard que todo
producto idéntico producido por cualgquier parte sin el
consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante
el procedimiento patentado, por lo menos en una de las siguientes
circunstancias:

a) Si el producto obtenido por el procedimiento
patentado fuese nuevo;

b) Si existiese una probabilidad sustancial de
que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento y el titular de la patente no pudiese establecer
mediante esfuerzos razonables cudl ha sido el ©procedimiento
efectivamente utilizado.

Para efectos de este articulo el producto se
entenderd nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad a
la fecha en que se haya presentado la solicitud de patente de
procedimiento en Chile o a la fecha de prioridad wvalidada en
Chile. Para dicha calificacidén, el Jjuez solicitard informe al
Instituto, pudiendo el Instituto designar un perito a costa del
solicitante.

En la presentacién de pruebas en contrario, se
tendrdn en cuenta los intereses legitimos del demandado en cuanto
a la proteccidédn de sus secretos empresariales.

CAPITULO VIII
INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TiTULO I

De la Naturaleza, Objeto, Funciones y Sede

Articulo 325.- Naturaleza y sede. El1 1Instituto ©Nacional de
Propiedad Industrial corresponde a un servicio publico
funcionalmente descentralizado, con personalidad juridica vy
patrimonio propio, de duracidén indefinida, cuyo domicilio es la
ciudad de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer oficinas en
otros lugares del pais. El1 Instituto Nacional de Propiedad
Industrial puede usar indistintamente su denominacidén completa o
la sigla INAPI.
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E1l Instituto constituye una institucidén
fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981, y
estd afecto al Sistema de Alta Direccidn Publica establecido en la
ley N° 19.882.

El Instituto estd sometido a la supervigilancia del
Presidente de la RepUblica por intermedio del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Articulo 326.- Objetivo. El Instituto Nacional de Propiedad
Industrial es un organismo de caracter técnico y Juridico
encargado de la administracidén y atencidén de los servicios de la
propiedad industrial. Le corresponderd, asimismo, promover la
proteccidén que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo
tecnolégico y la informacidén de que disponga sobre las materias
antes referidas.

Articulo 327.- Funciones. Para el cumplimiento de los objetivos
sefialados en el articulo anterior, el Instituto ejercerd las
siguientes funciones:

a) Ser el brgano encargado de todas las
actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia
de la proteccidn registral otorgada por la ley a la propiedad
industrial, correspondiéndole, entre otras, la elaboraciédn,
mantencidén % custodia de los registros, anotaciones y
transferencias; emisidén de titulos y certificados; conservacidn y
publicidad de la documentacién, cuando sea procedente, %
administracidén de la Gaceta de la Propiedad Industrial;

b) Servir de o6rgano consultivo vy asesor del
Presidente de la RepUblica en materias vinculadas a la propiedad
industrial e informar, a requerimiento de las autoridades
competentes, los proyectos de ley y otras normas que inciden en
esta materia;

c) Proponer, por intermedio del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo, la firma o adhesién de Chile a
tratados o convenios internacionales relacionados con la propiedad
industrial, como también su denuncia y mantener, coordinadamente
con los ministerios competentes, vinculos de cooperacidén con las
autoridades extranjeras y entidades internacionales gque actuian en
este campo;

d) Promover iniciativas y desarrollar actividades
tendientes a difundir el conocimiento de la propiedad industrial,
elaborar estadisticas, realizar estudios sobre la materia vy
prestar servicios de informacién a los usuarios;

e) Obtener, recopilar y clasificar la informacién
sobre patentes y facilitar el acceso a aquella de libre
disponibilidad, con el objeto de promover la transferencia de
tecnologia y la investigacién e innovacidén tecnoldgica en el pais;

f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a
nombre propio o de terceros. Estos incluyen aquellos establecidos
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en tratados internacionales vigentes, y los que pueda percibir por
la elaboracién de informes y puesta a disposicidn de terceros de
su base de datos;

g) Emitir los informes que le sean requeridos por
las autoridades pertinentes en las materias propias de su
competencia;

h) Certificar la idoneidad de 1los peritos que
intervienen en el procedimiento para el otorgamiento de 1los
derechos de propiedad industrial y en las controversias que sean
de conocimiento del Director Nacional, previa calificacién de sus
competencias;

i) Fijar los valores por los servicios que preste
en conformidad a la 1ley. Estos valores corresponderdn a 1las
actuaciones, documentos y demds prestaciones a que se refiere el
decreto ley N° 2.136, de 1978; a los precios de las publicaciones
que realice el 1Instituto vy de 1los espacios ©para avisos
publicitarios que contuvieren dichas publicaciones, y a 1los
servicios que preste en virtud de la administracién de tratados
internacionales y convenios de cooperacidén internacional vigentes.

En el ejercicio de las funciones anteriormente
seflaladas, el Instituto podrd administrar los bienes y recursos
que pertenezcan o ingresen a su patrimonio y, en general, ejecutar
todos los actos y celebrar todo tipo de contratos que fueren
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, podra
celebrar directamente convenios de cooperacidén y asistencia
técnica con instituciones nacionales o extranjeras o con
organizaciones 1internacionales, en las materias propias de su
competencia.

En el ejercicio de la funcidén establecida en 1la
letra f) podréd celebrar convenios con otros organismos publicos y
entidades privadas, con el objeto de proporcionar informacidn
contenida en los registros ©publicos del Servicio, con las
limitaciones que la ley establece en 1lo que se refiera a la
seguridad y confidencialidad de los datos. Por estas prestaciones
se cobrardn los valores gque se establezcan por resolucidédn del
Servicio.

TiTULO II
De la Organizacién

Direccién Nacional, Direccidén de Signos Distintivos y Direccién de
Patentes

Articulo 328.- Director Nacional. El1 Director Nacional es el Jefe
Superior del Servicio, funcionario de la exclusiva confianza del
Presidente de la RepuUblica, designado por éste y tendra la calidad
de alto directivo publico, de conformidad con las normas
pertinentes de la ley N° 19.882. Ademads de las atribuciones vy
deberes propios de su cargo, en orden a administrar, controlar vy
velar por el cumplimiento de los fines del Instituto, deberé:
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a) Resolver, en primera instancia, los asuntos
que la ley entregue a su conocimiento;

b) Propender a un eficaz y eficiente
funcionamiento del 1Instituto, a su desarrollo y a la adecuada
ejecucidén de las actuaciones vy prestacién de los servicios
inherentes a su competencia. En cumplimiento de este deber, el
Director Nacional ©podra fijar, mediante normas de general
aplicacién, modalidades de cumplimiento de la Jjornada laboral a
distancia, para aquellos funcionarios que, por la naturaleza de
sus labores, no requieran estar presentes en las dependencias del
Instituto en el desempefio de sus funciones;

c) Ejercer las politicas de desarrollo del
servicio y de difusidén de la propiedad industrial, ateniéndose a
los lineamientos previstos por el Ministerio de Economia, Fomento
y Turismo;

d) Nombrar al personal del Instituto y removerlo
de acuerdo a las normas estatutarias;

e) Proponer al Ministerio de Economia, Fomento vy
Turismo, las iniciativas legales y reglamentarias referentes a la
propiedad industrial;

f) Dictar las resoluciones administrativas que se
refieran a los derechos de propiedad industrial, aquellas normas
relativas al funcionamiento interno del Instituto y aquellas dque
fijen los valores referidos en la letra i) del articulo 327 de la
presente ley;

g) Designar a los funcionarios que tendran la
calidad de ministros de fe para certificar las actuaciones del
Instituto, en su caso;

h) Fijar peridédicamente los aranceles de 1los
informes periciales establecidos en esta ley;

i) Autorizar la destruccién de las pruebas
acompafiadas en juicios de oposiciédn, nulidad, caducidad vy
usurpacidén una vez transcurrido un afio desde ejecutoriado el fallo
correspondiente, si los 1interesados no hubieren requerido la
devolucidén de las mismas.

Articulo 329.- Direccién de Signos Distintivos y Direccién de
Patentes. El1 1Instituto para el cumplimiento de 1la funcidn
establecida en la letra a) del articulo 327, estard compuesto por
dos Direcciones:

a) Direccidédn de Signos Distintivos: estard cargo de
un funcionario que tendrd la calidad de alto directivo publico,
correspondiente al segundo nivel Jjerdrquico, de conformidad con
las normas pertinentes de la ley N° 19.882. Ademés de las
atribuciones 'y deberes ©propios de su cargo, en orden a
administrar, controlar y velar por el cumplimiento de los fines de
la Direccidén, tendrad las facultades que le confiere esta ley.
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b) Direccién de Patentes: estard <cargo de un
funcionario que tendrd 1la calidad de alto directivo publico,
correspondiente al segundo nivel Jjerarquico, de conformidad con
las normas pertinentes de la ley N° 19.882. Ademés de las
atribuciones y deberes propios de su cargo, en orden a
administrar, controlar y velar por el cumplimiento de los fines de
la Direccidén, tendrad las facultades que le confiere esta ley.

El Instituto llevard el registro de signos
distintivos y patentes en la Direccidén respectiva, ante la cual
deberan presentarse las solicitudes de registro ajusténdose a las
prescripciones y en la forma dque establezca esta ley y el
reglamento.

TITULO III

Del Personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Articulo 330.- Estatuto. E1 personal del Instituto ©Nacional de
Propiedad Industrial se regird por las normas del Estatuto
Administrativo y, en los casos que corresponda, por el Sistema de
Alta Direccidén Publica, establecido en la ley N° 19.882.

Sin perjuicio de 1lo dispuesto en el inciso
anterior, se entenderd que los funcionarios que ejerzan sus
labores en una modalidad a distancia, segun las normas que dicte
al efecto el Director Nacional, cumplen su jornada laboral durante
el tiempo qgque acrediten estar desempefiando sus funciones, en 1los
mismos términos que si 1lo hicieran ©presencialmente en las
dependencias del Instituto.

Articulo 331.- Incompatibilidades y comisiones de estudio. Es
incompatible el cargo de asesor o funcionario del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, con el de miembro titular o
suplente del Tribunal. Quien tenga alguna de dichas calidades vy
sea designado miembro del sefialado Tribunal, deberad renunciar al
Instituto dentro de los 3 dias siguientes a la notificacidén de su
nombramiento.

Los funcionarios de planta y a contrata que se
ausenten en comisidén de estudios y a quienes se les conserve la
propiedad de sus cargos, como asimismo, se les mantenga
determinada remuneracidén, tendrédn la obligacién de presentar,
dentro de los 90 dias siguientes al término de la comisidn, un
informe escrito al superior jerdrquico en el que den cuenta de la
labor o estudios realizados o del cometido especial efectuado. Del
mismo modo, no podran dejar voluntariamente el Instituto antes de
que haya transcurrido un plazo igual al doble de agquél por el cual
hubieren percibido remuneracidén durante la comisidn, con un minimo
de un afio, a menos que restituyan dichas sumas.
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Articulo 332.- Servicio de Bienestar. Los funcionarios del
Instituto podréan afiliarse al Servicio de Bienestar del Ministerio
de Economia, Fomento y Turismo.

Articulo 333.- Delitos funcionarios. El1 Director Nacional y el
personal del Instituto, cualquiera sea su calidad Jjuridica,
cometerdn delito de prevaricacidén sujeto a las penas gque en cada
caso se indican, cuando incurran en alguna de las conductas
establecidas en el numero 2 del articulo 223 y en el numero 6 del
articulo 224 del Cédigo Penal, en los procedimientos contenciosos
sometidos a su conocimiento o en gque tomen parte.

En cuanto les sean aplicables, los peritos estaran
sujetos a las mismas normas seflaladas en el 1inciso precedente,
respecto de las solicitudes de derechos de propiedad industrial
que deban informar en procedimientos contenciosos o) no
contenciosos, como, asimismo, a las causales de implicancia o
recusacién establecidas en los articulos 195 y 196 del Cdédigo
Organico de Tribunales.

TITULO IV

Del Financiamiento

Articulo 334.- Ingresos. El Instituto Nacional de Propiedad
Industrial dispondréd de los siguientes recursos:

a) Las sumas que anualmente se le asignen en la
Ley de Presupuestos de la Nacién o por otras leyes generales o
especiales; vy

b) Los ingresos que perciba por los servicios que
preste.

Articulo 335.- Patrimonio. El1l Instituto también dispondrd de 1los
bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que
adquiera a cualquier titulo y los frutos derivados de tales
bienes. Las donaciones que se hagan al Instituto estaran exentas
de todo impuesto y del tramite de la insinuacién establecido en el
articulo 1401 del Cdédigo Civil.

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 336.- Reemplizase la letra e) del articulo 54 del Cdédigo
Procesal Penal, por la siguiente nueva: “e) Los previstos en la
ley de propiedad industrial, salvo aquellos contenidos en 1los
articulos 303, 304, 306 y 307 de dicha ley”.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo primero transitorio.-. Las solicitudes presentadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley continuaradn su
tramitacidén conforme a las normas vigentes al momento de su
presentacidén, sea que se trate de solicitudes administrativas o
que hubieren derivado en un proceso contencioso. Sin embargo, les
seran aplicables a dichas solicitudes las normas relativas a
registrabilidad y patentabilidad contempladas en esta ley.

Articulo segundo transitorio.- La nulidad de un registro concedido
durante la ley 19.039 s6lo podréd declararse de acuerdo a las
causales de irregistrabilidad marcaria o) exclusidn de
patentabilidad contempladas en dicha ley.

Articulo tercero transitorio.- Las marcas de establecimientos
comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
deberdn renovarse como marcas de servicios de compra y venta de
productos en clase 35, y las marcas de establecimientos
industriales se renovardn como marcas de servicios de fabricacién
de productos en clase 40. En estos casos deberdn indicarse
expresamente los productos objeto de dichos servicios, los qgque no
podradn extenderse a productos no descritos en el registro de marca
de establecimiento comercial o industrial renovado.

La renovacioéon de registros de marcas de
establecimientos comerciales limitados a una o mas regiones se
extenderdn a todo el territorio nacional. Con todo, si producto de
esta ampliacidén territorial se 1llegasen a superponer marcas
iguales o confundiblemente similares para servicios de compra vy
venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma
clase, <cualquiera de los titulares podrd demandar ante el
Instituto conforme al procedimiento de nulidad, la limitacién
territorial del otro registro, con el fin de que la marca objeto
de la limitacién no pueda ser usada en el territorio geografico
abarcado originalmente por la marca de establecimiento comercial
del demandante. La sentencia correspondiente serd objeto de
anotacién en el registro limitado y se considerard un gravamen
perpetuo de éste para todos los efectos.

Las marcas de establecimientos comerciales e
industriales que se mantengan en vigencia hasta su proéxima
renovacién, se regirdn de manera transitoria por normas contenidas
en la ley 19.039.

Articulo cuarto transitorio.- Los dibujos y disefios industriales
vigentes otorgados conforme a la ley 19.039 se podran renovar
hasta completar 15 afios conforme a las normas de esta ley.
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Los dibujos industriales registrados al momento de la entrada
en vigencia de esta ley se regirdn por las disposiciones
establecidas para los disefios industriales y seran renovados como
tales si procediere.

Articulo quinto transitorio.- El plazo sefialado en el articulo 62
para hacer efectiva la accidén de caducidad por falta de uso de la
marca se contara, respecto de los registros concedidos con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la
primera renovacién ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Articulo sexto transitorio.- No se aplicard a las patentes
concedidas antes de 1la entrada en vigencia de esta ley, 1lo
dispuesto en el articulo 269 en relacidn a las tasas anuales.

Articulo séptimo transitorio.- Las frases de propaganda
registradas al momento de entrada en vigencia de esta ley, por el
solo ministerio de 1la ley adquirirdn la categoria de derechos
independientes de las marcas a las cuales estaban adscritas y al
momento de su renovacidén no serd necesario hacer referencia a
registro adscrito alguno.

Articulo octavo transitorio.- Los descuentos vinculados con las
tramitaciones electrbénicas comenzardn a regir una vez dgue se
cumplan los requisitos técnicos establecidos por el reglamento vy
que seran certificados por resolucidn del Director Nacional.

Articulo noveno transitorio. - Las disposiciones penales
establecidas en esta ley sbélo se aplicarédn a los hechos delictivos
cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. En

consecuencia, la Ley N° 19.039 continuard vigente para todos los
efectos relativos a los procesos pendientes y a la persecucidn de
los delitos contemplados en sus disposiciones y perpetrados con
anterioridad a la publicacién de esta ley, sin perjuicio de las
normas relativas a la pena, en qgue regird lo dispuesto en el
articulo 18 del Cédigo Penal.

Articulo décimo tramnsitorio.- Sin perjuicio de las normas
especiales contenidas en los articulos transitorios precedentes,
derdganse la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y la ley 20.254
que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Articulo undécimo transitorio.- Dentro del plazo de un afo,
contado desde la fecha de publicacidén de esta ley, el Presidente
de la Republica deberd dictar su reglamento.

Articulo duodécimo transitorio.- Esta ley empezard a regir el dia
en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se
refiere la disposicidén transitoria anterior.
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