MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE
MODIFICA LA LEY N° 19.039.

SANTIAGO, octubre 04 de 1999

MENSAJE N° 4-341/

Honorable Camara de Diputados:

A S.E. EL I. ANTECEDENTES.
PRESIDENTE

DE LA H.
CAMARA DE

DIPUTADOS.

1. Propiedad Industrial como especie de propiedad e intelectual.

La propliedad intelectual, en general, y la industrial, en
particular, constituyen un conjunto de principios, normas Yy
disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes inmateriales
que, en su interaccion en el mercado, dotan de mayor valor
agregado, y por tanto, de mayor jerarquia competitiva, a
productos, servicios y procedimientos. Dichos bienes constituyen
conocimiento que permite promover, fomentar y favorecer el
desarrollo de las inversiones, el comercio, la industria y la
tecnologia.



2. La investigacién y 1la tecnologia como
factores de competitividad.

La competitividad, que comprende 1los
conceptos de productividad, eficacia y
rentabilidad, y por tanto, el crecimiento vy
desarrollo econdmico, dependen hoy de forma
cada vez mas determinante, de la capacidad de
invertir en investigacion, tecnologia vy
conocimiento. Ello no es posible de alcanzar
sin un sistema eficaz de proteccién de 1los
esfuerzos encaminados a desarrollar y
concretar los activos en el campo del
conocimiento.

3. Categorias de derechos 1intelectuales
permiten incorporacion segura y
eficiente de creaciones del intelecto al
mercado.

son precisamente los sistemas,
conformados por las distintas categorias de
derechos intelectuales, los que en definitiva
permiten, por una parte, la incorporaciodn
segura y eficaz de las <creaciones del
intelecto humano a la dinamica del mercado, Yy
por otra, la convivencia de los intereses de
los titulares del conocimiento protegido con
los intereses de los demas agentes
individuales y colectivos concurrentes al
ejercicio libre del comercio.

4. Globalizacién econdémica exige redefinir
el rol de derechos intelectuales.

Lo anterior unido al predominio de las
economias abiertas basadas en la competencia y
la consiguiente tendencia a la globalizaciodn
de los mercados, ha detonado un creciente
desarrollo de esta disciplina, obligando a
redefinir y redimensionar el rol que en el
contexto de la moderna actividad econdmica y
comercial, juegan los derechos recaidos sobre
las creaciones del intelecto humano.

5. El GATT y 1la aplicacion de sus
principios a los derechos intelectuales.

a. Principios inspiradores del GATT.
E1l Acuerdo General sobre Aranceles Adua-

neros y Comercio (GATT), elaborado el afio 1947
bajo el amparo de principios generales, tales



como la no discriminacidén, el tratamiento na-
cional y la libertad de comercio, buscé remo-
ver las barreras al comercio a fin de, preci-
samente, 1liberalizar las transacciones comer -
ciales en el ambito internacional.

b. Adecuacion de normas del Acuerdo de com-
pleja y cambiante realidad del comercio
internacional.

A partir del GATT de 1947, se han cele-
brado numerosas reuniones o Rondas de Negocia-
ciones Comerciales Multilaterales destinadas a
efectuar una adecuacidn generalizada de las
normas de este Acuerdo y de sus instrumentos
juridicos conexos a la compleja y cambiante
realidad del comercio internacional.

C. Creaciéon de la Organizacién Mundial del
Comercio (Acuerdo de Marrakech).

Durante 1986, los paises miembros del
GATT se constituyeron en un nuevo proceso ne-
gociador, concluyendo en 1994 en la ciudad de
Marrakech, con el acuerdo que cre60 la Organi-
zacion Mundial del Comercio.

d. Importancia de la propiedad intelectual
en el comercio internacional.

En dicha ronda negociadora (Ronda de
Uruguay) se reconoci6 el importante papel que
desempeiia la propiedad intelectual en el ambi-
to del comercio internacional y la consecuente
necesidad de incorporarla como disciplina ob-
jeto del Acuerdo. Para ello, se establecid la
necesidad de elaborar un marco multilateral de
principios, normas y disciplinas con el fin ,
y como lo afirma su propio preambulo, '"de re-
ducir las distorsiones al comercio internacio-
nal y de los obstaculos al mismo, a la vez, de
fomentar una proteccidén eficaz y adecuada de
los derechos de propiedad intelectual, asegu-
randose de que las medidas y procedimientos
destinados a hacer respetar dichos derechos no
se conviertan a su vez en obstaculos al comer -
cio legitimo".

6. Los derechos de propiedad intelectual en
el marco internacional.



a. Los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC o
TRIP).

Las nuevas reglas destinadas a dar cuer-
po al comun marco internacional, se plasmaron
en el anexo 1C Sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC o TRIP's en su sigla en in-
glés).

b. Los derechos de autor y los derechos co-
nexos.

Dicho Acuerdo se refiere, en 1o
particular, a los derechos de autor y derechos
conexos, las marcas de fabrica o de comercio,
las indicaciones geograficas, 1los dibujos vy
modelos industriales, las patentes, los
esquemas de trazados de circuitos integrados y
la proteccion de la informacion no divulgada.
Ademas de 1o anterior, dicho acuerdo
internacional regula cuestiones relacionadas
con lo siguiente: el control de las practicas
anticompetitivas en las licencias
contractuales; la observancia de los derechos
de propiedad intelectual; la adquisicion vy
mantenimiento de estos derechos y
procedimientos contradictorios relacionados;
aparte de normas destinadas a prevenir vy
solucionar las diferencias, que con ocasion de
la aplicacion del acuerdo, puedan producirse
entre sus miembros.

II. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.
1. Suscripcidén del Acuerdo de Marrakech.

Con fecha 17 de mayo de 1995, se publico
el decreto N° 16 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, que promulgd el acuerdo de Marra-
ckech, por el que se establece la Organizaciodn
Mundial del Comercio, y los Acuerdos anexos
1A, 1B, 1C,2 y 3.

2. Necesidad de adecuacion de legislacioén
interna.

La reforma que dicho instrumento
multilateral impone, supone adecuar, entre
otros cuerpos normativos, la Ley N° 19.039,
relativa a las normas aplicables a 1los
privilegios industriales y proteccion de 1los
derechos de propiedad industrial, publicada en



el Diario Oficial de fecha 25 de enero de
1991, de conformidad con las exigencias vy
requerimientos no recogidos por dicha Ley vy
contemplados por este Acuerdo vinculante para
Chile.

3. Aplazamiento de aplicacién del Acuerdo
vence el 1 de enero del 2000.

Chile, como todo pais Miembro en
desarrollo, esta habilitado para aplazar en
cuatro afios, a partir del 1 enero de 1996, la
aplicacién del Acuerdo, debiendo disponer de
una legislacion vigente acorde con las
obligaciones impuestas, a partir del 1 de
enero del afio 2000.

4. La propiedad intelectual como
instrumento de desarrollo y mercados.

La evidente importancia de la propiedad
intelectual como instrumento de desarrollo vy
consolidacion de los mercados nacionales y
globales, ademas de sus complejas
implicancias, ha impulsado a acometer las
reformas normativas que el actual orden
econémico impone, con plena conciencia de que
en ellas se comprometen los legitimos
intereses de los titulares de derechos
intelectuales, asi como los de los
competidores, consumidores y del sistema
economico en general.

III. PROPOSITO DE LA INICIATIVA.

1. Cumplimiento de obligaciones contraidas
por Chile en marco del Acuerdo de
Marrakech.

Esta iniciativa legal corresponde
principalmente a la ejecucion de las
obligaciones que, en materia de propiedad
industrial, el Estado de Chile contrajo en el
marco del Acuerdo de Marrackech, modificando
la ley 19.039 de conformidad con 1las
exigencias establecidas en dicho cuerpo
normativo internacional.

2. Adecuacion de legislacidn con el
Convenio de Paris de 1991.



Asimismo este Proyecto de ley introduce
algunas modificaciones destinadas a completar
y concordar de manera coherente la actual Ley
en vigencia con el Convenio de Paris de plena
aplicacion en Chile desde el afio 1991.
Igualmente, se proponen ciertas modificaciones
respecto de determinadas materias que, tanto
la experiencia como la practica de su
aplicacion, desde el afio 1991 a la fecha, han
demostrado ser necesarias para una mas
adecuada y eficaz institucionalidad en materia
de propiedad Industrial.

IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.

1. Modificaciones formales a la Ley N°
19.039.

En lo estrictamente formal, las
modificaciones introducidas a la Ley 19.039
persiguen corregir la estructura y la
sistematica de la misma, dotandola de un
lenguaje técnico y juridico mas depurado, de
conformidad con 1los modernos canones y la
actual y comun terminologia internacional
desarrollada en el &ambito de la propiedad
intelectual.

a. Normas sobre marcas comerciales,
patentes de invencion, modelos de
utilidad y disefios industriales.

En el fondo, se modifica parte del
Titulo I, que pasa a denominarse
"Disposiciones Preliminares", parte del Titulo
ITI, III, IV y V, sobre cuestiones relacionadas
con las marcas comerciales, patentes de
invencion, modelos de utilidad y disefios
industriales respectivamente. Ademas, se
agregan dos titulos nuevos sobre esquema de
trazados (topografia) de circuitos integrados
e informacion no divulgada.

b. Agilizacion, racionalizacion y
perfeccionamiento de procedimientos de
solicitud y concesiodn de derechos
industriales.

Las reformas adscritas al titulo I van
encaminadas hacia la agilizacion, la
racionalizacién y el perfeccionamiento de 1los
procedimientos de solicitud y concesion de 1los
distintos derechos industriales, tanto en
primera como segunda instancia; como asimismo,



a asegurar la coherencia y armonia de dicho
titulo, con las modificaciones sustantivas
contempladas para las actuales y nuevas
categorias de derechos protegidos por la Ley
objeto de la modificacion. En este sentido, se
elimina el tramite de oposicion establecido
para el procedimiento de concesion de
patentes, sustituyéndolo por el de
observaciones.

Por otra parte, se propone cambiar de
nombre al tribunal competente para conocer y
resolver por via de apelacion de las
resoluciones dictadas por el Departamento de
Propiedad Industrial, pasando a denominarse de
"Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial" a
"Tribunal de Propiedad Industrial". Ademas,
se dota a éste ultimo de mayores recursos
humanos, a fin de que pueda cumplir con las
funciones que le son propias de forma mas
holgada y eficiente ante el progresivo aumento
del volumen de los asuntos para los cuales
esta llamado a conocer.

C. Adecuaciones de los derechos
industriales con los estandares
internacionalmente aceptados.

En otro sentido, y con el objeto de
equiparar las tasas de solicitud, concesiodn y
mantencion de los derechos industriales con
los estandares internacionalmente aceptados,
se elevan al doble los derechos remuneratorios
en favor del Estado.

Ademas, para el caso de las patentes,
modelos de wutilidad, disefios industriales vy
esquema de trazados o topografia de circuitos
integrados, se establece una modalidad de pago
de las tasas similar a la existente para las
marcas comerciales. Asi, se 1nnova respecto
de la forma y oportunidad de hacer efectivo el
pago de las tasas para estas cuatro categorias
de derechos, fraccionandose el mismo, entre la
presentacion de la solicitud, la concesion del
registro y el periodo de vigencia del derecho.

Como medida destinada a evitar el
ejercicio abusivo de las oposiciones por parte
de terceros interesados Unica y exclusivamente
en dilatar los procedimientos de concesiodn, se
introduce una carga pecuniaria para la
admisibilidad de esta accion en 1los mismos



términos que los sefilalados para el ejercicio
del recurso de apelacion.

Por ultimo, se incorpora el plazo de
gracia contemplado en el articulo 5 bis del
Convenio de Paris, por medio del cual se
faculta a los titulares de los registros para
gue efectuen validamente el pago de las tasas
previstas para la mantencion de sus derechos
dentro de los seis meses siguientes al
vencimiento del plazo establecido para cumplir
con tal obligacion con una sobretasa del 20%
por mes o fraccidén de mes de retraso.

2. Modificaciones sustanciales al régimen
propiedad industrial.

a. Nueva definicioén de marca.

En lo sustancial, las modificaciones al
titulo II de la Ley N° 19.039 relativo a las
marcas comerciales, imponen una nueva
definicidén de marca.

Por una parte, elimina aquellos
elementos no pertenecientes a la esencia de
los signos marcarios. Por la otra, agrega los
gue si son indispensables para una correcta
conceptualizacion de los mismos.

Ademas, se consagra de forma expresa,
tanto para las marcas como para los disefios
industriales, el derecho de prioridad conforme
a lo establecido por el articulo 4 del
Convenio de Paris; se precisa la accesoriedad
de las frases de propaganda; se explicitan los
derechos conferidos por el registro; se
desvincula al signo distintivo de la
referencia general que se hace respecto de la
clase a la cual pertenece, debiendo hacerse
las relaciones entre productos Yy servicios
especificos y determinados; se regula la marca
notoria extranjera segun lo establecido
expresamente en los numeros 2 y 3 del articulo
16 de los ADPIC, incorporandose el concepto de
"sector pertinente del publico"; se restringe
la aplicacidén del principio de especialidad
respecto de marcas notoriamente conocidas, en
la medida que exista algun riesgo de
asociacién entre ésta ultima y los productos o
servicios a distinguir por el signo
solicitado; vy, en fin, se establece la
incompatibilidad entre las marcas comerciales
y las indicaciones geograficas.



En lo procedimental, y por razones de
economia, se sustituye el examen de
admisibilidad preventivo establecido en el
articulo 22 de la Ley, por uno exclusivamente
formal, debiendo pronunciarse el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial de oficio
y sobre el fondo de la solicitud de registro
al término del procedimiento de concesion.

b. Caducidad de marcas por falta de acceso
real y efectivo en territorio nacional.

A fin de asegurar la correcta concreciodn
de la naturaleza de los signos marcarios, Yy
por ende, la indisolubilidad entre marca,
objeto a distinguir y mercado, se ha
contemplado 1la caducidad de 1las marcas por
falta de su wuso real y efectivo en el
territorio nacional por parte del titular
registral o] de un tercero con su
consentimiento.

Esta institucidén busca impedir el
bloqueo del sistema de proteccion marcaria
producto de la saturacion 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 o0 servicio
efectivamente transado en el mercado, sin
perjuicio de que existan causas validas que
justifique el no uso de la misma.

Esta institucidén ha sido incorporada a
la Ley 19.039, guardando la debida
correspondencia y armonia con el ordenamiento
juridico nacional y de conformidad con lo
expresamente establecido por 1los acuerdos
ADPIC y los estandares internacionales
vigentes.

C. Adecuacion de legislacién nacional con
los ADPIC en materia de patentes de
invencion y procedimientos de concesion.

La reformas al titulo III sobre patentes
de invencion, van dirigidas a adecuar todos
aquellos aspectos sustantivos de la normativa
nacional a lo explicitamente estipulado en los
ADPIC, ademas de completar y perfeccionar la
normativa relacionada con los procedimientos
de concesidon de estos derechos.
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En dicho contexto, se faculta al juez
gue conoce de un procedimiento por infracciodn
de los derechos del titular de una patente de
procedimiento, para invertir el peso de la
prueba, de modo que sea el propio demandado
gquién deba acreditar de que se vale de un
procedimiento diferente, y por tanto, no
atentatorio de 1los derechos del duefio del
registro.

Por otra parte, se aumenta el plazo de
proteccion de los derechos conferidos por la
patente a 20 afios contados de la presentaciodn
de la solicitud.

Adicionalmente, se consagra expresamente
y con rango legal, la patentabilidad de 1los
microorganismos; se eliminan las patentes
precaucionales, y como contrapartida, se
precisan las divulgaciones que, no obstante
haber sido efectuadas dentro de los seis meses
anteriores a la presentacion de la solicitud,
se consideran inocuas para efectos de
determinar la novedad de la invencidn; se
consagra el aspecto negativo (ius prohibendi)
del derecho de patente, ademas del alcance de
su proteccidén; y se completa la normativa
sobre licencias no voluntarias con las normas
establecidas para tal efecto por el acuerdo
pluriestatal que impulsa esta reforma.

d. La novedad como unico requisito para
configurar derechos sobre 1los disefios
industriales.

De conformidad «con lo propiamente
establecido por el articulo 25 de los ADPIC,
se opta por la novedad como uUnico requisito
sustantivo para los disefios industriales,
desechandose la copulatividad con la
originalidad, actualmente exigida para acceder
a la proteccion.

En este mismo sentido, y siguiendo
literalmente a la mencionada disposicidn del
acuerdo, se plasma el ambito conceptual del
requisito de novedad, reconociéndose
expresamente su especialidad para esta
categoria de derechos industriales. En ultimo
término, se mantiene la prohibicion de
registro de los diseflos industriales de
productos de indumentaria, reconociéndose
expresamente la proteccion por medio del
derecho de autor.
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e. Incorporaciéon de circuitos integrados
como objeto de proteccién de propiedad
intelectual.

Se 1incorpora la proteccidén respecto de
los circuitos integrados, agregandose un nuevo
titulo a los ya existentes. A los trazados o
topografias de circuitos integrados, se les
dota del estatuto propuesto por el Tratado
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los
Circuitos Integrados de Washington de 1989 vy
las disposiciones pertinentes de 1los ADPIC.
Asi se consagra la proteccion registral,
estableciéndose los requisitos de fondo para
optar al registro; los derechos conferidos por
el mismo y sus limitaciones; la duracion de la
proteccion; los documentos que deben acompafar
a la solicitud; el reconocimiento de 1la
primera explotacion comercial; las causales de
nulidad del registro; y las sanciones por
infraccion de los derechos en 1los mismos
términos que los contemplados para las otras
categorias de derechos industriales
establecidos en la Ley.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las
modificaciones de armonizacion incorporadas al
Titulo I sobre disposiciones preliminares.

f. Mayor claridad y certeza en las
infracciones de los derechos conferidos.

Por d4dltimo, y en 1lo relativo a las
sanciones establecidas para el caso de
infraccién de los derechos conferidos por 1los
distintos derechos regulados en la Ley, se
fijan las multas en un maximo de 1000 Unidades
Tributarias Mensuales y se establecen con
mayor claridad las conductas consideradas
ilicitas, exigiéndose la finalidad comercial
como elemento subjetivo unico y comun para la
configuracién de los distintos tipos penales
prescritos por la Ley.

En  consecuencia, someto a vuestra
consideracion, para ser tratado en la actual
Legislatura Extraordinaria de Sesiones del H.
Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:
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"ARTICULO UNICO.- Introdicense las modificaciones que a continua-
cién se indican a la Ley N° 19.039, publicada en el Diario Ofi-
cial de 21 de enero de 1991, que establece normas aplicables a
los privilegios industriales y proteccion de los derechos de pro-
piedad industrial.

1) Reemplazase la denominacidén de los Titulos
I, IIT y VI, de la misma, por '"Disposiciones Preliminares'"; "De
las Invenciones" y "De 1las Invenciones en  Servicio",
respectivamente.

2) 1Incorporase el siguiente paragrafo, a
continuacion del Titulo I:

"Parrafo 1°
DEL AMBITO DE APLICACION"

3) Sustituyase el articulo 1°, por el

siguiente:

"Articulo 1°.- Las normas relativas a la
existencia, alcance y ejercicio de 1los derechos de propiedad
industrial, se regiran por la presente ley. Los derechos

comprenden las marcas, las patentes de invencidn, los modelos de
utilidad, los disefios industriales, los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados y otros titulos de proteccion
que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica 1las conductas
consideradas desleales en el ambito de 1la proteccién de 1la
informacion no divulgada.".

4) Incorporase el siguiente paragrafo en el
Titulo I, antes del articulo 4°:

"Parrafo 2°
DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICION Y REGISTRO"

5) Sustituyanse los articulos 4° al 12, por los
siguientes:

"Articulo 4°.- Presentada una solicitud de
registro, 'y previo al examen preliminar pertinente, sera
obligatoria la publicacion de un extracto de ésta en el Diario
Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento.

Los errores de publicacién no sustanciales,
a juicio del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial,
podran corregirse mediante una resolucion dictada en el
expediente respectivo.

Articulo 5°.- Cualquier 1interesado podra
formular ante el Departamento oposicion a la solicitud de marca,
modelo de wutilidad y disefio industrial. La oposicion debera
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presentarse dentro del plazo de 30 dias contado desde la fecha de
la publicacidén del extracto respectivo.

Asimismo, cualquier interesado podra
formular ante el Departamento, observaciones a la solicitud de
patente y al esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados, dentro del plazo de 60 dias contado desde la fecha de
publicacion del extracto.

Articulo 6°.- Vencido los plazos sefalados
en el articulo anterior, el Jefe del Departamento ordenara la
practica de un informe pericial respecto de las solicitudes de
patentes de invencioén, modelos de utilidad, disefios industriales
y esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, con
el objeto de verificar si cumplen las exigencias establecidas en
los articulos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, segun corresponda.

Articulo 7°.- La practica de un 1informe
pericial debera evacuarse dentro del plazo de 120 dias, contado
desde la aceptacidén del cargo. Este plazo podra ampliarse hasta
por otros 120 dias, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe
del Departamento, asi se requiera.

El informe del perito seréa puesto en
conocimiento de los interesados, quienes dispondran de 120 dias,
contados desde la notificacidén, para formular las observaciones
gue estimen convenientes. Dicho plazo podra ampliarse por una
sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado,
hasta por 120 dias. De las observaciones de 1los interesados se
dara traslado al perito designado para que en un plazo de 120
dias responda, si asi lo estimare, a dichas observaciones.

Articulo 8°.- El costo del peritaje
comprendera los honorarios de quien lo realiza y los gastos
utiles y necesarios para su desempefio. Dicho costo sera de cargo
del solicitante de la patente de invencidén, modelo de utilidad,
disefio industrial, esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados o del demandante de nulidad de estos derechos.
Asimismo, el solicitante respondera del pago de los reajustes de
dichos honorarios.

El pago por el costo del peritaje debera ser
enterado dentro de los diez dias siguientes a su liquidacion y
bajo el apercibimiento del inciso segundo del articulo 45 de esta
ley.

Articulo 90, - En los procedimientos
relativos a marcas, modelos de utilidad y disefios industriales,
se darda al solicitante traslado de la oposicion por el plazo de
30 dias para que haga valer sus derechos.

Articulo 10. - Si hubiere hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibira la causa
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a prueba por el término de 30 dias. Dicho plazo podréa prorrogarse
hasta por otros 30 dias, si alguna de las partes tuviere su
domicilio en el extranjero.

Articulo 11.- Los plazos de dias establecidos
en esta ley y sus normas reglamentarias de ejecucion, son fatales
y de dias habiles. Para estos efectos, el dia sabado se
considera inhabil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el
inciso anterior, expiraran en el tiempo que establezca su
reglamento de ejecucion.

Articulo 12.- Las partes podran hacer uso de
todos los medios de prueba sefialados en el Cdédigo de
Procedimiento Civil, con exclusion de la testimonial, y de 1los
habituales en este tipo de materias. Asimismo, les sera
aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 64 del
citado Cédigo, y no procedera la acumulacion de autos.".

6) Reemplazase el articulo 14, por el

siguiente:
"Articulo 14.- Los derechos de propiedad
industrial son transmisibles por causa de muerte y podran ser
objeto de toda clase de actos juridicos. Dichos actos deberan

constar por escritura publica y se anotaran en extracto al margen
del registro respectivo.

No obstante 1lo establecido en el 1inciso
anterior, tratandose de cesiones de solicitudes de inscripcion de
derechos 1industriales, bastarda un instrumento privado, suscrito
ante notario publico, sin que sea necesaria su anotacion
posterior.

En todo caso, los Registros de Marcas
Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial vy
separadamente ninguno de sus elementos o0 caracteristicas
amparados por el titulo.".

7) Sustituyase el articulo 17, por el
siguiente:

"Articulo 17. - Los procedimientos de
oposicion, nulidad, caducidad por falta de uso del registro o de
transferencias, asi como cualquier reclamacion relativa a su
validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en
general, se substanciaran ante el Jefe del Departamento de
Propiedad Industrial, ajustandose a las formalidades que se
establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte sera fundado y en su
forma debera atenerse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en
el articulo 170 del Cdédigo de Procedimiento Civil.".
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8) Intercalanse, a continuacion del articulo
17, los siguientes articulos, nuevos:

"Articulo 17 bis A.- Dentro de quince dias
contados desde la fecha de su notificacion, tanto en primera como
segunda instancia, podran corregirse, de oficio o a peticidon de
parte, las resoluciones recaidas en procedimientos en los cuales
haya mediado oposicidn que contengan o se funden en manifiestos
errores de hecho. Tratandose de resoluciones recaidas en
procedimientos en los cuales no haya mediado oposiciodn, estas
podran corregirse de la misma forma, hasta transcurrido el plazo
establecido para la apelacion de la resolucion que pone término
al procedimiento de registro.

Articulo 17 bis B.- En contra de las
resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial, haya o no mediado
oposicion, procedera el recurso de apelacion. Debera
interponerse en el plazo de quince dias, contado desde 1la
notificacion de la resolucidn, para ser conocido por el Tribunal
de Propiedad Industrial.

El recurso de apelacion se entendera
concedido en ambos efectos y procedera en contra de las
resoluciones que tengan el caracter de definitivas o]
interlocutorias.

Articulo 17 bis C.- E1l Tribunal de Propiedad
Industrial estara integrado por tres Ministros Titulares, tres
Suplentes y tres Alternos, designados cada dos afos por el
Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion, segun la forma de
que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, wuno suplente y uno
alterno, seran de libre designacién del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién; un miembro titular, uno suplente y uno
alterno que deberan pertenecer al cuerpo de abogados del Consejo
de Defensa del Estado, seran propuestos por su Presidente, y un
miembro titular, uno suplente y uno alterno, seran elegidos de
entre una nomina de cinco candidatos propuesta por el Corte de
Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se hayan
desempefiado como Ministros o Abogados Integrantes de cualquier
Corte de Apelaciones del pais.

Articulo 17 bis D.- E1l Tribunal de Propiedad
Industrial podra funcionar en dos Salas si fuere menester,
contara con dos relatores y un Secretario-Abogado quién, ademas
de las funciones propias de su cargo, desempefiara la Jefatura del
Tribunal en el orden administrativo Yy, en caso necesario,
ejercera también la funcidén de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial
deba conocer asuntos que requieran de algun conocimiento
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especializado, podra designar un perito técnico, cuyo costo sera
asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial
sesionara las veces que sea necesario segun él mismo lo
determine.

El reglamento establecera la modalidad de
funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Articulo 17 bis E.- Los integrantes del
Tribunal de Propiedad Industrial seran remunerados con cargo al
presupuesto del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion,
por asistencia a cada sesion, en la forma que establezca el
reglamento que, en todo caso, también sera suscrito por el
Ministro de Hacienda. Dicha remuneracion sera compatible con
cualquier otra de origen fiscal.".

9) 1Intercalase el siguiente paragrafo, nuevo, a
continuacion del articulo 17 bis B:

"Parrafo 3°
DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

10) Intercalase el siguiente paragrafo, nuevo, a
continuacion del articulo 17 bis E:

"Parrafo 4°
DEL PAGO DE DERECHOS"

11) Sustituyase el articulo 18, por el
siguiente:

"Articulo 18.- La concesion de patentes de
invencion, modelos de wutilidad, de disefios industriales y de
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, estara
sujeta al pago de un derecho equivalente a dos unidades
tributarias mensuales para cada cinco afios de concesién del
derecho. Al presentarse la solicitud, debera pagarse el
equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le
dara tramite. Aceptada la solicitud, se completara el pago del
derecho de los primeros diez afios para las patentes de invencion
y de los primeros cinco afios para el caso de los modelos de
utilidad, disefios industriales y esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados.

Si la solicitud fuere rechazada, la cantidad
pagada quedara a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes al
segundo decenio o0 quinquenio, segun se trate de patentes de
invencion, modelos de wutilidad, disefios industriales o esquemas
de trazado o topografias de <circuitos integrados, debera
efectuarse antes del vencimiento del primer decenio 0 quinquenio
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o dentro de los seis meses siguientes a la expiracién de dicho
plazo, con una sobretasa de 20% por cada mes o fraccion de mes
contados a partir del primer mes del plazo de gracia. En caso de
no efectuarse el pago dentro del término sefialado, los derechos a
los cuales hace referencia este articulo, caducaran.

12) Intercalanse, a continuacion del articulo
18, los siguientes articulos nuevos:

"Articulo 18 bis A.- La inscripcidén de
marcas comerciales estara afecta al pago de un derecho
equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al presentarse
la solicitud, debera pagarse el equivalente a wuna unidad
tributaria mensual, sin lo cual no se le dara tramite.

Aceptada la solicitud, se completara el pago
del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedara a
beneficio fiscal.

La renovacion de registros de marcas estara
sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el 1inciso
precedente. El pago podra efectuarse dentro de los seis meses
siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa de 20%
por cada mes o fraccién de mes contados a partir del primer mes
de expiracion del plazo establecido en el articulo 24 de esta
Ley.

Articulo 18 bis B.- La presentacion de las
oposiciones a los registros de marcas, modelos de wutilidad vy
disefios industriales, y de las apelaciones en casos relacionados
con marcas, patentes de invencidén, modelos de utilidad, disefios
industriales y esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, estaran afectas al pago de un derecho equivalente a
dos wunidades tributarias mensuales. A la presentacion debera
acompafiarse el comprobante de pago respectivo.

Articulo 18 bis C.- La inscripcién de las
transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de
nombre y cualquier otro tipo de gravamenes que puedan afectar a
una patente de invencion, modelo de utilidad, disefio industrial,
marca comercial o esquema de trazado o topografia de circuitos
integrado, se efectuara previo pago de un derecho equivalente a
una wunidad tributaria mensual. Los actos sefialados no seran
oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripcidn en
el Departamento.

Articulo 18 bis D.- Todos 1los derechos
establecidos en 1los articulos anteriores, seran a beneficio
fiscal, debiendo acreditarse su pago en la forma y tiempo que
establezca el reglamento de esta Ley. La no acreditacion del
pago de los derechos en la oportunidad y en la forma establecida
en el reglamento, permitira declarar abandonada la solicitud vy
habilitara a disponer su archivo.
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Articulo 18 bis E.- Los registros de
marcas comerciales que distingan servicios y se encuentran
limitados a una o mas provincias, se entenderan extensivos a todo
el territorio nacional.

Los registros de marcas comerciales
efectuados por provincias para amparar establecimientos
comerciales, se entendera que cubren toda la regién o regiones en
que se encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se
refieren los dos incisos precedentes que, por efectos de este
articulo, amplien el ambito territorial de proteccion de sus
marcas, no podran prestar servicios o instalar establecimientos
comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias
para las cuales se encuentren 1inscritas marcas 1iguales o
semejantes respecto a servicios o0 establecimientos del mismo
giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infracciodn
contemplada en la letra a) del articulo 28 de esta ley.".

13) Sustituyase el articulo 19, por el
siguiente:

"Articulo 19.- Bajo la denominacidén de marca
comercial, se comprende todo signo visible capaz de distinguir en
el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales. Tales signhos podran consistir en palabras, incluidos
los nombres de personas, letras, numeros, elementos figurativos
tales como 1imagenes, graficos, simbolos, combinaciones de
colores, asi como también, cualquier combinacidn de estos signos.
Cuando 1los signos no sean intrinsecamente distintivos, podra
concederse el registro si han adquirido distintividad por medio
de uso en el mercado nacional.

Podran también inscribirse 1las frases de
propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas
a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento
comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar. La frase
de propaganda contendra la marca registrada que sera objeto de la
publicidad.".

14) Intercalanse, a continuacion del articulo
19, los siguientes articulos nuevos:

"Articulo 19 bis A.- La nulidad o caducidad,
ya sea por no pago de los derechos de renovacién o por falta de
uso de la marca, produciran los mismos efectos respecto de las
frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia,
anulada o caducada wuna marca, el Departamento de Propiedad
Industrial procedera a cancelar de oficio los registros de frases
de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De
ello debera dejarse constancia mediante la subinscripcion
marginal en el registro correspondiente.
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Articulo 19 bis B.- Las frases de propaganda
no se podran ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran
con el registro principal al cual adscriben.

Articulo 19 bis C.- Los registros de marcas
gque contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos
prefijos, sufijos, raices o segmentos de uso comun o que puedan
tener caracter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderan
que confieren proteccion a la marca en su conjunto y no a los
referidos elementos aisladamente considerados.

Articulo 19 bis D.- La marca confiere a su
titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el
trafico econdémico en la forma que se le ha conferido y para
distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales
o0 industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca
registrada podra impedir que cualquier tercero, sin su
consentimiento, utilice en el curso de las operaciones
comerciales marcas idénticas o0 similares para productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean
idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido
el registro, y a condicion de que el uso hecho por el tercero
pueda inducir a error o confusion.

Cuando el wuso hecho por el tercero se
refiera a una marca 1idéntica para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales idénticos, se
presumira que existe confusion.".

15) Sustituyase el articulo 20, por el
siguiente:

"Articulo 20.- No podran registrarse
como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros
emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las
organizaciones 1internacionales y de los servicios publicos
estatales.

b) Las denominaciones técnicas o]
cientificas respecto del objeto a que se las destina, las
denominaciones comunes internacionales recomendadas por la
Organizacion Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acciodn
terapéutica.

c) E1 nombre, el seudénimo o el retrato de
una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por
ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo,
seran susceptibles de registrarse 1los nombres de personajes
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histdricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 afios de
su muerte, siempre que no afecte su honor.

Con todo, no podran registrarse nombres
de personas cuando ello constituya infracciéon a las letras e),

f), g9) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o
punzones oficiales de control de garantias adoptados por un
Estado, sin su autorizacidon; y las que reproduzcan o 1imiten
medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones
nacionales o0 extranjeras, cuya inscripcién sea pedida por una
persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar
el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia,
destinacion, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o
establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para
designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos,
y las que no presente caracter distintivo o describan 1los
productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error
o engafio respecto de la procedencia, cualidad o género de los
productos, servicios o0 establecimientos, comprendidas aquellas
pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan
relaciéon o indiquen wuna conexidon de los respectivos bienes,
servicios o establecimientos.

g) Las marcas 1iguales o que grafica o
fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con
otras registradas en el extranjero para distinguir 1los mismos
productos, servicios 0 establecimientos comerciales y/0
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el
sector pertinente del publico que habitualmente consume esos
productos, demanda esos servicios o0 tiene acceso a esos
establecimientos comerciales y/o0 industriales, en el pais
originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta
causal, el titular de 1la marca notoria registrada en el
extranjero, dentro del plazo de 90 dias, debera solicitar 1la
inscripcion de la marca. Si asi no lo hiciere, la marca podra
ser solicitada por cualquier persona, teniendo 1la prioridad
aquélla a quien se le hubiese rechazado la solicitud o anulado el
registro.

De igual manera, las marcas registradas
en Chile que gocen de fama y notoriedad, podran impedir el
registro de otros signos idénticos o similares solicitados para
distinguir productos, servicios o establecimiento comercial y/o
industrial distintos y no relacionados, a condicidén, por una
parte, que estos ultimos guarden algun tipo de conexidn con 1los
productos, servicios o establecimiento comercial y/o industrial



21

gque distingue 1la marca notoriamente conocida y que, por otra
parte, sea probable que esa proteccidén lesione los intereses del
titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y
notoriedad se determinara en el sector pertinente del publico que
habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios O
tiene acceso a esos establecimientos comerciales y/o industriales
en Chile.

h) Aquellas iguales o0 que grafica o
fonéticamente se asemejan de tal forma, que puedan confundirse
con otras ya registradas o validamente solicitadas con
anterioridad para productos, servicios o0 establecimiento
comercial y/o industrial idénticos o similares, pertenecientes a
la misma clase o clases relacionadas.

i) La forma o el color de los productos o
de los envases, ademas del color en si mismo.

j) Las indicaciones geograficas y 1las
denominaciones de origen, entendiéndose por tales las que
identifiquen a un producto como originario de un pais, region o
localidad, cuando determinada calidad, reputacion o]
caracteristica del mismo se deba fundamentalmente al medio
geografico, comprendidos los factores naturales y humanos.

k) Las contrarias al orden publico, a la
moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas 1los
principios de competencia leal y ética mercantil.".

16) Intercalase el siguiente articulo, nuevo, a
continuacion del articulo 20:

"Articulo 20 bis.- En el caso que unha marca
haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado
tendra prioridad por el plazo de seis meses contado desde la
fecha de su presentacion en el pais de origen, para presentar la
solicitud en Chile.".

17) Reemplazanse los articulos 22 y 23, por los
siguientes:

"Articulo 22.- Presentada una solicitud, el
Conservador de Marcas verificara que se haya cumplido con las
formalidades exigidas para la validez de la presentacion. Si en
este examen formal el Conservador de Marcas detectare algun error
u omisidén, apercibirda al interesado para que realice las
correcciones o0 aclaraciones pertinentes dentro del término de 30
dias, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no mediar
la correccién dentro del plazo sefialado, 1la solicitud sera
rechazada.

El Jefe del Departamento se pronunciara
sobre la aceptacion o rechazo de una solicitud de registro, a
proposicion del Conservador de Marcas, previa la aceptacion
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formal a que se refiere el inciso anterior; 1la publicacion
establecida en el articulo 4; vy transcurrido el plazo de
oposicion previsto en el articulo 5 de la presente Ley. Ejercida
la oposicidn por parte de terceros, el Jefe del Departamento no
se pronunciara acerca de la aceptacion o rechazo sino una vez
transcurridos 1los plazos establecidos en 1los articulos 9 vy,
cuando proceda, 10 de esta Ley.

Articulo 23.- Cada marca sO0lo podra
solicitarse para productos o] servicios especificos y
determinados, con la indicacién de la o las <clases del
Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podra solicitarse marcas para distinguir
establecimientos comerciales o industriales de fabricacion o
comercializacidon asociados a productos especificos y determinados
de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en
publicidad de marcas ya inscritas.".

18) Intercalanse los siguientes articulos
nuevos, a continuacidén del articulo 23:

"Articulo 23 bis A.- Para los efectos del
pago de derechos, la solicitud o inscripcion de una marca para
productos y servicios especificos y determinados en cada clase,
se tendra como una solicitud o registro distinto. Lo establecido
en el articulo anterior sera igualmente aplicable a las diversas
clases de productos comprendidos en la cobertura de 1los
establecimientos industriales. Dicho principio sera extensivo
tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de 1los
registros.

Articulo 23 bis B.- Los registros de marcas
que distinguen productos, servicios y establecimientos
industriales, tendran validez para todo el territorio de 1la
Republica.

Los registros de marcas que protejan
establecimientos comerciales serviran so6lo para la regidén en que
estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera
hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca,
lo indicara en su solicitud de registro, debiendo pagar el
derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripcion por
cada region.

Articulo 23 bis C.- Si a contar del quinto
afio a partir de la fecha de concesion del registro, la marca no
hubiese sido objeto de un wuso real y efectivo dentro del
territorio nacional, por el titular o por un tercero con su
consentimiento expreso, para los productos, servicios o
establecimiento comercial y/o industrial, para los cuales haya
sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma
ininterrumpida por el mismo periodo de tiempo, ésta incurrira en
una causal de caducidad. Esta podra alegarse mediante el
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ejercicio de la accidén pertinente, salvo que existan razones
validas que justifiquen el no uso de la misma.

Se consideraran como razones validas de
falta de uso, las circunstancias que surjan independientemente de
la voluntad del titular de 1la marca y que constituyan un
obstaculo al uso de la misma.

En los procedimientos de caducidad por falta
de uso, correspondera al demandado probar el uso real y efectivo
de la marca.

Articulo 23 bis D.- Para efectos del
articulo anterior, se considerara como uso:

a) La wutilizacion de la marca de manera
diferente sin que por ello difiera sustancialmente de la forma en
que originalmente fue registrada.

b) La utilizacion de la marca para
distinguir productos y servicios destinados unica y
exclusivamente con fines de exportacion.

De igual manera, la utilizacion de una marca
para un producto, servicio o establecimiento comercial vy/o
industrial servira para acreditar el wuso respecto de 1los
productos y servicio relacionados pertenecientes o no a la misma
clase del Clasificador Internacional.".

19) Reemplazase el articulo 27, por el
siguiente:

"Articulo 27.- La accion de nulidad del
registro de una marca prescribird en el término de 5 afos,
contado desde la fecha del registro.

La referida accion de nulidad no prescribira
respecto de los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se
presume en el caso de inscripciones realizadas por terceros para
marcas notoriamente conocidas.".

20) Intercalase el siguiente articulo, nuevo, a
continuacion del articulo 27:

"Articulo 27 bis. - Las disposiciones
relativas a la nulidad son aplicables, en cuanto corresponda, a
la accion de caducidad por falta de uso de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad
por falta de uso de la marca so6lo producira efectos desde el
momento en que esta haya sido declarada. Asimismo, respecto de
ésta, no regira el plazo de prescripcion establecido para la
accion de nulidad, pudiendo ejercerse siempre que se mantengan
las condiciones establecidas para su ejercicio.".
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21) Reemplazanse los articulos 28, 29 y 30, por
los siguientes:

"Articulo 28.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias
mensuales:

a) Los que sin la debida autorizacidén del
titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una
marca registrada igual o semejante para productos, servicios,
establecimiento comercial y/o industrial para productos,
idénticos o relacionados.

b) Los que en el wuso de una marca
debidamente registrada incurrieren en practicas comerciales,
desleales perjudicando a terceros y provocando error y confusion.

c) Los que por cualquier medio de
publicidad, con fines comerciales, usaren o0 imitaren una marca
registrada para productos o servicios idénticos o relacionados.

d) Los que wusaren wuna marca no inscrita
caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una
marca registrada.

e) Los que hicieren wuso de envases o
embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece,
sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje
marcado se destine a envasar productos diferentes y no
relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de 1los ultimos
cinco afios en alguno de los delitos contemplados en este
articulo, se le aplicara una multa que podra hasta duplicar a la
anterior.

Articulo 29.- Los condenados de acuerdo al
articulo anterior, seran obligados al pago de las costas, dafios y
perjuicios causados al duefio de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para
la falsificacion o imitacion y los objetos con marcas
falsificadas caeran en comiso para su posterior distribucion
benéfica, de conformidad con las reglas previstas en el
Reglamento. Estas donaciones tendran el caracter de publicas y
estaran exentas del tramite de insinuacion y de toda clase de
impuestos.

Asimismo, el Juez de la causa podra disponer
de inmediato su incautacidén, sin perjuicio de su facultad de
adoptar las medidas precautorias que procedan.
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Articulo 30.- Cuando una marca no registrada
estuviere usandose por dos o mas personas a la vez, el que la
inscribiere no podra perseguir 1la responsabilidad de los que
continuaren usandola hasta que hayan transcurrido, a lo menos,
180 dias desde la fecha de la inscripcion.

De 1igual manera, anulada una marca, el
titular del registro que sirvio de base para pronunciar la
nulidad, no podra perseguir 1la responsabilidad respecto del
titular del registro anulado hasta que hayan transcurrido, a 1lo
menos, 180 dias contados desde que la sentencia respectiva quedo
ejecutoriada.".

22) Sustituyase el articulo 31, por el

siguiente:

"Articulo 31.- Se entiende por invencion
toda solucion a un problema de la técnica que origine un quehacer
industrial. La invencid6n podra ser un producto o0 un

procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo
que concede el Estado para la proteccion de una invencidn. Los
efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente
estan determinados por esta ley.".

23) Intercalase el siguiente articulo, nuevo, a
continuacion del articulo 31:

"Articulo 31 bis.- En los procedimientos
sobre infraccion en materia de patentes de procedimiento, Yy
cuando proceda, el juez estara facultado para ordenar que el
demandado pruebe que ha empleado un procedimiento diferente al
patentado a condicion:

a) De que el producto obtenido por el
procedimiento patentado sea nuevo Yy;

b) De que exista una probabilidad
sustancial de que el producto 1idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular del procedimiento
patentado no pueda establecer por medio de esfuerzos razonables
cual ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En estos procesos se presumira, salvo prueba
en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por
medio del procedimiento patentado.

Con todo, en la presentacion de pruebas en
contrario se tendran en cuenta 1los intereses legitimos del
demandado en cuanto a la proteccion de su informacidén no
divulgada.".
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24) Sustituyanse 1los siguientes articulos 33,
37, 39, 40, 42 y 43, por los siguientes:

"Articulo 33.- Una 1invencidn se considera
nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la
técnica. El1 estado de la técnica comprendera todo lo que haya
sido divulgado o hecho accesible al publico, en cualquier lugar
del mundo, mediante una publicacion en forma tangible, la venta o
comercializacioén, el uso o cualquier otro medio, antes de 1la
fecha de presentacidon de la solicitud de patente en Chile.

También quedara comprendido dentro del
estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales
de patentes o modelos de wutilidad tal como hubiesen sido
originalmente presentadas, cuya fecha de presentacién sea
anterior a la seflalada en el 1inciso precedente y que hubieren
sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

Articulo 37.-No se considera invencion vy
gquedaran excluidos de la proteccion por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorias
cientificas y los métodos matematicos.

b) Las plantas y los animales, excepto 1los
microorganismos; y los procedimientos esencialmente bioldgicos
para la produccion de plantas o animales, que no sean
procedimientos no bioldgicos o microbiolodgicos. Las variedades
vegetales gozaran de proteccion en la medida que puedan acogerse
a lo dispuesto por la Ley 19.342, sobre derechos de obtentores de
nuevas variedades vegetales.

c) Los sistemas, métodos, principios o
planes econémicos, financieros, comerciales de simple
verificacion y fiscalizacion; y los referidos a las actividades
puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirurgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal, asi como los métodos de
diagnostico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo 1los
productos destinados a poner en practica uno de estos métodos.

e) E1 nuevo uso de articulos, objetos,
elementos o productos conocidos y empleados en determinados fines
y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del
objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las
cualidades de aquello o con su wutilizacion se resolviere un
problema técnico que antes no tenia solucidn equivalente.

Articulo 39.- Las patentes de invencidn se
concederan por un periodo no renovable de 20 afios, contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud.
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Articulo 40.- Se entiende por "Mejoras", las
modificaciones introducidas a una invencidén ya conocida, siempre
gue represente un perfeccionamiento o desarrollo de la invencidn
primitiva e integre la misma unidad inventiva general.

Articulo 42.-No sera considerada para
efectos de determinar la novedad de la invencion, las
divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la
presentacion de la solicitud en la medida que hayan sido
consecuencia directa o indirecta:

a) De las practicas, ensayos y construccion
de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que tenga
una invencioén en estudio.

b) De las exhibiciones del invento hechas
por el solicitante o0 su causante en exposiciones oficiales u
oficialmente reconocidas.

c) De los abusos y de las practicas
desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su
causante.

Articulo 43.- Con la solicitud de patente
deberan acompafarse los siguientes documentos:

- Un resumen del invento.

- Una memoria descriptiva del invento.

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos del invento, cuando procediere.

25) Intercalase el siguiente articulo, nuevo, a
continuacion del articulo 43:

"Articulo 43 bis.- El1 resumen tendra una
finalidad exclusivamente técnica y no podra ser considerado para
ningun otro fin, ni siquiera para la determinacion del ambito de
la proteccion solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para
el que se solicita 1la proteccion. Estas deben ser <claras vy
concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva debera ser clara vy
completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la
materia reproducir el invento sin necesidad de otros
antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de
la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de
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utilidad o a un disefio industrial, sera analizada y tratada como
tal, conservando la prioridad adquirida.".

26) Sustituyanse los articulos 45 y 49, por los
siguientes:

"Articulo 45.- 1Ingresada la solicitud al
Departamento, se practicara un examen preliminar, destinado a
verificar que se hubieren acompafiado los documentos sefialados
precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare
algun error u omisidén, se apercibira al interesado para que
realice las correcciones, aclaraciones o acompafie los documentos
pertinentes dentro del término de 40 dias, sin que por ello
pierda su fecha de prioridad.

De no subsanarse 1los errores u omisiones
dentro del plazo sefalado, la solicitud se tendra por no
presentada y se considerara como fecha de la solicitud aquélla de
la correccion hecha fuera de plazo o nueva presentacion.

No obstante lo establecido en los incisos
precedentes, las solicitudes que no cumplan con alguna otra
exigencia de tramitacion dentro de los plazos sefialados en esta
ley o su reglamento, se tendran por abandonadas procediéndose a
su archivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el
solicitante, y previo desarchivo, podra subsanar 1los errores u
omisiones dentro de los 120 dias siguientes, contados desde la
fecha del abandono sin que pierda el derecho de prioridad de la
solicitud. Vencido el plazo sin que se hayan subsanado 1los
errores u omisiones, la solicitud se tendra por no presentada.

Articulo 49.- El1 duefio de una patente de
invencion gozara de exclusividad para producir, vender o
comercializar en cualquier forma el producto u objeto del invento
y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacion del
mismo.

Por consiguiente, el titular de una patente
de invencidén podra impedir que cualquier tercero, sin su
consentimiento:

1) Fabrique, ofrezca a la venta,
comercialice o utilice con fines comerciales el producto objeto
de la invencion.

2) Utilice el procedimiento patentado con
el objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca
en venta o comercialice tal procedimiento.
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27) Intercalanse los siguientes articulos,
nuevos, a continuacion del articulo 49:

"Articulo 49 bis A.- En las patentes de
procedimiento, la proteccion alcanza a los productos obtenidos
por dicho procedimiento.

El alcance de la proteccion otorgada por la
patente o la solicitud de patente se determinara por el contenido
de las reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva vy
los dibujos serviran para interpretar las reivindicaciones.

Articulo 49 bis B.- E1l derecho de patente se
extendera a todo el territorio de la Republica hasta el dia en
gque expire el plazo de concesidén de la patente.".

28) Sustituyanse los articulos 50, 51, 52, 53,
58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, por los
siguientes:

"Articulo 50.- Procedera la declaracion de
nulidad de una patente de invencidén por alguna de las causales
siguientes:

a) Cuando quien haya obtenido la patente no
es el inventor ni su cesionario.

b) Cuando la concesion 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.

La accion de nulidad de wuna patente de
invencion prescribira en el término de diez afios contado desde la
presentacion de la solicitud.

Articulo 51.- S6lo se podran otorgar
licencias no voluntarias en el caso en que el titular de 1la
patente incurra en abuso monopdlico. La existencia del abuso sera
declarada por la Comision Resolutiva prevista en el decreto ley
No. 211, de 1973.

La sentencia de dicha Comision debera
calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

1) La existencia de una situacion de abuso
monopolico, la que debe ser considerada en funcion de sus
circunstancias propias.
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2) En el caso que dicho pronunciamiento sea
positivo, la duracidén y el alcance de la licencia, limitandola a
los fines para los cuales fue concedida, ademas del monto de la
compensacion que debera pagar periddicamente el licenciatario al
titular de la patente. Tratandose de tecnologia de
semiconductores, 1la licencia sO0lo se podra otorgar para fines
publicos no comerciales o para rectificar la practica declarada
contraria a la competencia.

La licencia otorgada por este procedimiento
sera de caracter no exclusivo y no podréa cederse, salvo con
aquella parte de la empresa titular de la licencia.

La licencia no voluntaria podra ser dejada
sin efecto a reserva de 1los intereses legitimos del
licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella
hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. La
Comisidén Resolutiva estara facultada para examinar, previa
peticion fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

Para todos los efectos de los analisis de
los estados financieros y contables se aplicaran las normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros previstas para las
sociedades anonimas abiertas.

Articulo 52.- Sera castigado con multa a
beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) E1 que haga wuso de un objeto no
patentado, utilizando en dichos objetos las 1indicaciones
correspondientes a una patente de invencidn, o0 incurriere en otra
conducta semejante.

b) E1l que sin la debida autorizacion del
titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con
fines comerciales, un invento patentado.

c) El1 que sin la debida autorizacién del
titular o su cesionario y con fines comerciales, haga uso, en
conformidad con el N° 2 del inciso 2° del articulo 49, de un
procedimiento patentado.

d) E1 que con fines comerciales imitare un
invencion patentada.

e) El que sin la debida autorizacidén del
titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o
utilizare con fines comerciales un invento con solicitud de
patente en tramite, siempre que ésta haya sido publicada, y en
definitiva, la patente otorgada.
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Las personas condenadas seran obligadas al
pago de las costas, dafos y perjuicios causados al dueio de la
patente.

Los utensilios y los elementos usados en la
comision de cualesquiera de 1los delitos mencionados en este
articulo y 1los objetos producidos en forma ilegal, caeran en
comiso para su posterior distribucion benéfica, de conformidad
con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones
tendran el caracter de publicas y estaran exentas del tramite de
insinuacion y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podra disponer
de inmediato su incautaciéon sin perjuicio de la facultad de
adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia sera sancionada con el doble
de la multa sefialada en el inciso primero.

Articulo 53.- Todo objeto patentado debera
llevar la indicacion del numero de la patente ya sea en el
producto mismo o en el envase y debera anteponerse en forma
visible 1la expresion "Patente de Invencion" o las iniciales
"P.I". y el numero del registro.

Se exceptuan de la obligacidén establecida en
el inciso anterior, 1los procedimientos en 1los cuales por su
naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia.

La omision de este requisito no afectara la
validez de 1la patente. Pero quienes no cumplan con esta
disposicion, no podran ejercer las acciones penales a que se
refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en tramite, se
debera indicar esa situacion, en el caso que se fabriquen o
comercialicen con fines comerciales los productores a los que
afecte dicha solicitud.

Articulo 58.- Con la solicitud de modelo de
utilidad deberan acompafiarse los siguientes documentos:

-  Un resumen del modelo de utilidad.

- Una memoria descriptiva del modelo de
utilidad.

- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos de modelo de utilidad.
Ingresada la solicitud al Departamento se

practicara un examen preliminar, en el cual se verificara que se
hayan acompafiado los documentos sefialados precedentemente.
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Articulo 59.- Todo modelo de utilidad debera
llevar en forma visible la expresion "Modelo de Utilidad" o las
iniciales "M.U"., y el numero del registro. La omisidon de este
requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva
a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales
establecidas en esta ley.

Articulo 61.- Sera castigado con multa a
beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) E1 que haga wuso de un objeto no
patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones
correspondientes a una patente de modelo de utilidad, o
incurriere en otra conducta semejante.

b) E1l que sin la debida autorizacion del
titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con
fines comerciales, un modelo de utilidad patentado.

c) E1 que con fines comerciales imitare un
modelo de utilidad patentado.

d) El1 que sin la debida autorizacidén del
titular o de su cesionario imitare, fabricare, comercializare o
utilizare con fines comerciales wun modelo de utilidad con
solicitud en tramite, siempre que ésta haya sido publicada, y en
definitiva, la patente otorgada.

Las personas condenadas seran obligadas al
pago de las costas, dafios y perjuicios causados al duefio de la
patente.

Los utensilios y los elementos usados en la
comision de cualesquiera de 1los delitos mencionados en este
articulo y 1los objetos producidos en forma ilegal caeran en
comiso para su posterior distribucion benéfica, de conformidad
con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones
tendran el caracter de publicas y estaran exentas del tramite de
insinuacion y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podra disponer
de inmediato su incautacion sin perjuicio de la facultad de
adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia sera sancionada con el doble
de la multa seflalada en el inciso primero.

Articulo 62.- Bajo la denominacidén de disefio
industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no
con colores, y cualquier articulo industrial o artesanal que
sirva de patron para la fabricacidén de otras unidades y que se
distinga de sus similares, sea por su forma, configuraciodn
geométrica, ornamentacion o una combinacion de éstas, siempre que
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dichas caracteristicas le den una apariencia especial perceptible
por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomia
nueva.

Los disefios 1industriales se consideraran
nuevos en la medida que difieran de manera significativa de
disefios industriales conocidos o] de combinaciones de
caracteristicas de disefios industriales conocidos.

Los envases quedan comprendidos entre 1los
articulos que pueden protegerse como disefios industriales,
siempre que reunan la condicidn de novedad antes sefialada.

No podra protegerse como disefios
industriales los productos de indumentaria de cualquier
naturaleza, sin perjuicio de los derechos de autor que se le
confieran al titular para esta clase de productos.

Articulo 63.- Las disposiciones del titulo
ITI, relativas a las patentes de invencidn, son aplicables, en
cuanto corresponda, a los disefios industriales, sin perjuicio de
las disposiciones especiales contenidas en el presente titulo. En
lo que respecta al derecho de prioridad, este se regira por lo
dispuesto en el articulo 20 bis de esta Ley.

La declaracion de nulidad de los disefios
industriales procede por las misma causales seflaladas en el
articulo 50.

Articulo 64.- Con 1la solicitud de disefo
industrial deberan acompafiarse los siguientes documentos:

- Solicitud.

- Memoria descriptiva.

- Dibujo.

-  Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento se
practicara un examen preliminar, en el cual se verificara que se
hayan acompafiado los documentos sefialados precedentemente.

Articulo 65.- El1 registro de wun disefio
industrial se otorgara por un periodo no renovable de 10 afos,
contados desde la fecha de su solicitud.

Articulo 66.- Todo disefio industrial debera
llevar en forma visible 1la expresion Disefio Industrial o las

iniciales D.I. y el numero del registro.

La omision de dicho requisito no afectara la
validez del diseflo industrial. Pero priva a su titular de 1la
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facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el
articulo siguiente.

Articulo 67.- Seréd castigado con multa a
beneficio fiscal, de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) E1 que haga uso de un disefio industrial
no registrado, wutilizando en dichos objetos 1las indicaciones
correspondientes a uno registrado, o incurriere en otra conducta
semejante.

b) E1l que sin la debida autorizacion del
titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con
fines comerciales, un disefio industrial registrado.

c) E1 que con fines comerciales imitare un
disefio industrial registrado.

d) E1 que sin 1la debida autorizacion de
titular o su cesionario imitare, fabricare, comercializare o
utilizare con fines comerciales un disefio industrial con
solicitud en tramite, siempre que ésta haya sido publicada, y en
definitiva se otorgue el registro.

Las personas condenadas seran obligadas al
pago de las costas, dafios y perjuicios causados al titular del
registro.

Los utensilios y los elementos usados en la
comision de cualesquiera de 1los delitos mencionados en este
articulo y 1los objetos producidos en forma ilegal, caeran en
comiso para su posterior distribucion benéfica, de conformidad
con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones
tendran el caracter de publicas y estaran exentas del tramite de
insinuacion y de toda clase de impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podra disponer
de inmediato su incautacidén, sin perjuicio de 1la facultad de
adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia sera sancionada con el doble
de la multa sefialada en el inciso primero.

Articulo 68.- En los contratos de trabajo y
prestacion de servicios, cuya haturaleza sea el cumplimiento de
una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el
registro asi como los eventuales derechos de propiedad
industrial, perteneceran exclusivamente al empleador o a quien
encargo el servicio, salvo estipulacidn expresa en contrario.

Articulo 69.- La facultad de solicitar el
registro, asi como 1los eventuales derechos de propiedad
industrial derivados de las invenciones realizadas por el
trabajador que, segun su contrato de trabajo, no se encuentra



35

obligado a realizar wuna funcid6n 1inventiva o creativa, le
perteneceran en forma exclusiva.

Sin embargo, si para llevar a cabo 1la
invencion se hubiere beneficiado de modo evidente de 1los
conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizare medios
proporcionados por ésta, tales facultades y derechos perteneceran
al empleador, en cuyo caso éste debera conceder al trabajador una
retribucion adicional a convenir por las partes.

Lo anterior sera extensivo a la persona que
obtuviere una invencidn que exceda el marco de la que le hubiere
sido encargada.

Articulo 70.- La facultad de solicitar el
respectivo registro asi como los eventuales derechos de propiedad
industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de
personas contratadas en una relacidn dependiente o independiente,
por Universidades o las instituciones de investigacién incluidas
en el decreto ley No. 1.263, de 1975, perteneceran a estas
ultimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que 1los
estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el
inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su
trabajo.

Articulo 71.- Los derechos establecidos en
beneficio del trabajador en 1los articulos precedentes, seran
irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo
de utilidad o del esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados, segun corresponda. Toda clausula en contrario se
tendra por no escrita.

Los derechos establecidos en beneficio del
trabajador en 1los articulos precedentes, seran irrenunciables
antes del otorgamiento de la patente o del modelo de utilidad,
esquema de trazado o topografia de circuitos integrados segun
corresponda. Toda clausula en contrario se tendra por no escrita.

Articulo 72.- Todas las controversias
relacionadas con 1la aplicacion de las disposiciones de este
titulo seran de competencia el Tribunal de Propiedad Industrial a
que se refieren los articulos 17 bis C, D y E de esta ley.".

29) Incorporase, a continuacion del articulo 72,
el siguiente Titulo VII, nuevo, pasando los actuales VII y VIII a
signarse como Titulo VIII y Titulo IX, respectivamente:

"TITULO VII
De los Esquemas de Trazado o Topografias de los Circuitos Inte-
grados
Articulo 73.- Se entendera por "Circuito

Integrado" wun producto, en su forma final o en wuna forma
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intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por 1lo
menos sea un elemento activo, y alguna o todas las
interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la
superficie de wuna pieza de material y que este destinado a
realizar una funcion electronica.

Articulo 74.- Se entendera por "Esquema de
Trazado o Topografia de Circuitos Integrados" la disposiciodn
tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos,
de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de
alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o
dicha disposicion tridimensional preparada para un circuito
integrado destinado a ser fabricado.

Articulo 75.- Los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados, seran protegidos por medio
de esta Ley en la medida que sean originales. Se consideraran
originales en la medida que sean el resultado del esfuerzo
intelectual de su creador y no sean corrientes entre 1los
creadores de esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados y 1los fabricantes de circuitos integrados al momento
de su creacion.

Un esquema de trazado o topografia de
circuitos integrados que consista en una combinacion de elementos
o interconexiones que sean corrientes, s6lo estara protegido si
la combinacién, en su conjunto, cumple con las condiciones
seflaladas en los incisos anteriores.

Articulo 76.- El1 duefio de un esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados, gozara de
exclusividad para producir, vender o comercializar en cualquier
forma el objeto de la proteccion y el derecho que se le ha
conferido.

Por consiguiente, el titular de un esquema
de trazado o topografia de circuitos integrados, podra impedir
gue cualquier tercero sin su consentimiento:

1.- Reproduzca, en su totalidad, o cualquier
parte del mismo, por incorporacion en un circuito integrado o en
otra forma, del esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados protegido, excepto el acto de reproducir cualquier
parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada
en el articulo 75 de esta Ley.

2.- 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 de esa 1indole s6lo en la medida que éste siga
conteniendo un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados ilicitamente protegido.
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Articulo 77.- E1 derecho exclusivo de
explotacion contemplado en el articulo precedente, no se
extendera:

1.- A las reproducciones de los esquemas de
trazado o topografias o de circuitos integrados a los cuales se
le haya incorporado un esquema de trazado o topografia de
circuitos 1integrados realizadas por terceros con propositos
privados o con el unico objetivo de evaluacion, analisis,
investigacion o ensefanza.

2.- A los actos de explotacion comercial a
que se refiere ese articulo y relativos a un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados, que cumpliendo con 1los
requisitos del articulo 75 de esta Ley, haya sido creado como
consecuencia del analisis y la evaluacion de otro esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotacion comercial a
que se refiere ese articulo y relativos a un circuito integrado
que 1incorpore un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados ilicitamente reproducido o en relacion con cualquier
articulo que incorpore tal circuito integrado, cuando el tercero
que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos
razonables, para saber, al adquirir el circuito integrado o el
articulo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un
esquema de trazado o topografia de circuitos 1integrados
reproducido ilicitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el
tercero haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para
creer que el esquema de trazado o topografia de <circuitos
integrados estaba reproducido ilicitamente, dicho tercero podra
realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o
pedido antes de ese momento, pudiéndosele exigir por parte del
titular del derecho protegido, una suma equivalente a la regalia
razonable que corresponderia pagar por una licencia libremente
negociada de tal esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados.

El Tribunal competente para conocer de las
infracciones en materia de esquemas de trazado o topografias de
circuitos integrados, resolvera las controversias a que pueda dar
lugar la determinacion de la regalia a la que se refiere el
inciso anterior, segun las normas establecidas para 1los
incidentes en el Codigo de Procedimiento Civil, sin que proceda
la prueba de testigos y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados original idéntico que haya
sido creado independientemente por un tercero.
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Articulo 78.- La proteccion de los esquemas
de trazado o topografias de circuitos integrados, tendra una
duracion no renovable de 10 afios, contado a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o de 1la primera
explotacion comercial en cualquier parte del mundo.

Articulo 79.- El registro de los esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, se llevara en el
Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruccion.

Articulo 80.- Con la solicitud de esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados, deberan acompafarse
los siguientes documentos:

- Solicitud.

- Memoria descriptiva.

-  Prototipo o maqueta, cuando procediere.
- Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se
practicara un examen preliminar, en el cual se verificara que se
hayan acompafiado los documentos sefialados precedentemente.

Articulo 81.- La solicitud de registro podra
presentarse antes de iniciada la explotacion comercial del
esquema de trazado o topografia de circuitos integrados o dentro
de los dos afios siguientes, contados a partir de la fecha de
dicha explotacion. En este ultimo caso, el solicitante debera
acompafiar, junto con la solicitud de registro, una declaraciodn
jurada que acredite la fecha de la primera explotacidn comercial.

La tramitacién de la solicitud, asi como la
publicacion y resolucion de la misma, se ajustara a las
prescripciones que para ello establezca el reglamento.

Articulo 82.- Procedera la declaracion de
nulidad de un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados, por alguna de las causales siguientes:

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

b) Cuando 1la concesién se ha basado en
informes periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el registro se hubiere concedido
contraviniendo los requisitos de proteccion establecidos en el
articulo 75.
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Articulo 83.- Las disposiciones de 1los
Titulos III y VI, relativas a las patentes de invencidén e
invenciones en servicio, respectivamente, seran 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.

Articulo 84.- Todo esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados, debera 1llevar en forma
visible una letra "T" en mayuscula y encerrada dentro de un
circulo. La omision de este requisito no afectara la validez del
esquema de trazado o topografia de circuitos integrados, pero
priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones
penales establecidas en el articulo siguiente.

Articulo 85.- Seréd castigado con multa a
beneficio fiscal, de 100 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) E1l que haga uso de un esquema de trazado
0o topografia de circuitos integrados no registrado, utilizando en
dichos objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados, o incurriere en
otra conducta semejante.

b) E1 que sin la debida autorizacion del
titular o su cesionario fabricare, comercializare o utilizare con
fines comerciales un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados registrado.

c) E1 que con fines comerciales imitare un
esquema de trazado o topografia de circuitos integrados
registrado.

d) E1 que sin la debida autorizacion
imitare, fabricare, comercializare o utilizare con fines
comerciales un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados con solicitud en tramite, siempre que ésta haya sido
publicada, y en definitiva, se otorgue el registro.

Las personas condenadas seran obligadas al
pago de las costas, dafos y perjuicios causados al titular del
registro.

Los utensilios y los elementos usados en la
comision de cualesquier de los delitos mencionados en este
articulo y los objetos producidos en forma ilegal, caeran en
comiso para su posterior distribucion benéfica, de conformidad
con las reglas previstas en el Reglamento. Estas donaciones
tendran el caracter de publicas y estaran exentas del tramite de
insinuacion y de toda clase de impuestos. Asimismo el juez de la
causa podra disponer de inmediato su incautacidén, sin perjuicio
de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.
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La reincidencia serda sancionada con el doble
de la multa sefialada en el inciso primero.

30) Sustituyese el actual Titulo VII, que paso a
ser VIII, por el siguiente:
"TITULO VIII

Disposiciones Finales

Articulo 86.- Deroganse el Decreto Ley N°
58, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los articulos 16 y 17 de
la Ley N° 18.591; el articulo 38 de la Ley N° 18.681; y la Ley N°
18.935.

Articulo 87.- Derogase el articulo 284 del
Codigo Penal.".

31) Sustituyese el actual Titulo VIII, que paso
a ser IX, por el siguiente:

"TITULO IX
Disposiciones Transitorias

Primera.- A 1los plazos que se encuentren
iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con
antelacién a la entrada en vigencia de esta 1ley, 1les seran
aplicables las normas vigentes al momento en que se 1inicio el
plazo o se dicto la resolucion correspondiente.

Segunda.- Los recursos de apelacidén que
estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad
Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley,
pasaran al conocimiento y resolucion del Tribunal de Propiedad
Industrial a que se refieren los articulos 17 bis C, D y E de la
presente ley.

No obstante lo anterior, los articulos 17
bis C, D y E, no entraran en vigencia sino una vez que el
Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion proceda a la
designacion de los Ministros Alternos de conformidad con el
inciso segundo del articulo 17 bis C, lo que hara dentro de un
plazo que no excederda de dos afios contados desde la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley.

Tercera.- Las solicitudes de registro de
marcas, patentes, modelos de wutilidad y disefios industriales
presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta
ley, continuaran su tramitacion de acuerdo a las normas vigentes
al momento de su presentacion.

Las patentes precaucionales solicitadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuaran su
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tramitacion y seran otorgadas con arreglo a las normas vigentes
al momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 dias
siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los solicitantes
de registro de marcas, patentes sin oposicion pendiente, modelos
de wutilidad o disefios industriales, podran formular una nueva
solicitud que se ajustara a las disposiciones de la presente ley,
la cual mantendra la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el
inciso precedente, los titulares de una patente de invencidn sin
oposicion pendiente o de un disefio industrial, o sus cesionarios,
gque estimen que su invencidén o disefio corresponde a un esquema de
trazado (topografia) de los Circuitos Integrados de acuerdo al
Titulo VII de esta ley, podran formular una nueva solicitud que
se ajustara a las disposiciones de 1la presente ley, la cual
mantendréa la prioridad de la solicitud original.

Cuarta.- La solicitud de renovacion de una
marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de
esta ley, cuya solicitud y registro se hubiese hecho para una o
mas clases del Clasificador Internacional, debera especificar 1los
productos o0 servicios especificos y determinados, <con la
indicacién de la o las clases del Clasificador Internacional a
que pertenecen.

Quinta.- Estaran sujetas al pago de 1los
derechos a que se refieren los articulos 18, 18 bis A, B y C, las
solicitudes de registro de marcas, patentes de invencion, modelos
de utilidad, disefios industriales y esquema de trazado o
topografia de los circuitos integrados, presentadas con
posterioridad a la entrada en vigencia esta ley.

En el caso de las solicitudes de registro
presentadas con anterioridad y aceptadas con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley, el ©pago del derecho
correspondiente se hara de acuerdo a las normas vigentes al
momento de su presentacion.

Las solicitudes de renovacion de registros
de marcas presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia
de esta ley respecto de registros concedidos con anterioridad,
quedaran afectas al pago del derecho <con arreglo a 1lo
establecidos en articulo 18 inciso cuarto.

Las oposiciones presentadas con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley respecto de
solicitudes de patentes de invencion presentadas con
anterioridad, quedaran afectas al pago del derecho a que se
refiere el inciso quinto del articulo 18.
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Sexta.- El plazo sefialado en el articulo 23
bis para hacer efectiva la accion 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 renovacion ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Séptima. - Las patentes de invencion
solicitadas y/o registradas con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley, se beneficiaran del mayor plazo
de proteccion, que para cada caso en particular, resulte de
aplicar la normativa vigente al momento de 1la solicitud o
registro, o la establecida a partir de la entrada en vigor de
esta Ley, segun corresponda.

Octava.- Esta ley empezard a regir el dia en
gue se publique en el Diario Oficial su reglamento.

Novena.- Dentro del plazo de un afio contado
desde la fecha de publicacidén de esta Ley, el Presidente de la
Republica, mediante uno o0 mas decretos con fuerza de ley,
establecera el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N° 19.039.

Décima.- E1 mayor gasto fiscal que demande
el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se
refiere el articulo 17 de la presente 1ley, se financiara con
cargo al subtitulo 21, item 03, asignacidn 001, del presupuesto
de la Subsecretaria de Economia.".".

Dios guarde a V.E.,

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE
Presidente de la Republica

EDUARDO ANINAT URETA
Ministro de Hacienda
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JORGE LEIVA LAVALLE
Ministro de Economia,
Fomento y Reconstruccion



