INFORME DE LA COMISION DE
ECONOMIA, recaido en el proyecto de ley,
en segundo tramite constitucional, que
modifica la ley N° 19.039, sobre privilegios
industriales y proteccion de los derechos
de propiedad industrial.

BOLETIN N° 2.416-03

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comision de Economia tiene el honor
de informaros acerca del proyecto de la referencia, iniciado en Mensaje
de S.E. el Presidente de la Republica, con urgencia calificada de simple.

El proyecto se discutio y aprob6 en general, de
acuerdo con lo dispuesto en el inciso sexto del articulo 36 del
Reglamento del Senado.

A las sesiones en que la Comisién estudio este
asunto asistieron, ademas de sus integrantes, el Subsecretario de
Economia, Fomento y Reconstruccion, sefior Alvaro Diaz Pérez; el Jefe
de Gabinete del Ministro de la misma Cartera, sefior Enrique Vergara
Vial; el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, sefior Eleazar
Bravo Manriquez y los Asesores Legales de dicho Departamento, sefiora
Sabina Puente y sefior Marcos Arellano.

También asistieron el Presidente de la
Asociacion Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI), sefior Sergio
Amenabar y el Secretario de la misma, sefior Andrés Melossi; el
Presidente de la Camara de la Industria Farmacéutica, sefior Jorge
Velis; el Vicepresidente de dicha Camara, sefior José Manuel Cousifio;
la Coordinadora de Asuntos Regulatorios, sefiora Alejandra Del Rio; el
Gerente de Administracién y Finanzas, sefior Guillermo Valdés vy, los
Asesores Legales, sefiores Juan Pablo Egaia y Felipe Del Solar; la
Abogada del Comité de Obtentores de la Asociacion Nacional de
Productores de Semilla (ANPROS), sefiora Gabriela Paiva; el Presidente
de la Asociacion Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos
Fitosanitarios Agricolas (AFIPA), sefior Rodolfo Brogle; la Gerente
General de la misma, sefiora Maria Elvira Lermanda y el Asesor Legal,
seflor Marcelo Soto; el Presidente de la Asociacién Industrial de



Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), sefior Leopoldo Drexler; el
Director de la misma, sefior Enrique Cavallone; la Gerente General,
sefiora Maria Angélica Sanchez y el Asesor, sefior Jaime Palma.

Ademas concurrieron la Asesora del Honorable
Senador sefor Jovino Novoa, sefiora Hedy Matthei; y el sefior Julian
Alcayaga, Asesor del Honorable Senador sefor Jorge Lavandero.

Se hace presente que la iniciativa debe ser
conocida por la Comision de Hacienda, en el segundo tramite
reglamentario, en cumplimiento del tramite ordenado al darse cuenta de
ella.

El proyecto contiene disposiciones de
caracter organico constitucional, que se refieren a la organizacién y
atribuciones de tribunales, cuales son: del articulo unico, N° 16),
letra a); N° 17); N° 18), articulo 17 bis B; N° 20), articulos 17 bis C y
17 bis D; N° 37); N° 52), articulos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N°
70); N° 73), articulo 77 N° 3, parrafo final; N° 75), articulos 97, inciso
segundo, y 104; N° 76), articulo 107, y el articulo 1° transitorio. En
consecuencia, de conformidad con los articulos 74 y 19 nimero 24
de la Constitucién Politica de la Republica, ambos en relacién con
el inciso segundo del articulo 63 de la misma, esas disposiciones,
para ser aprobadas, requieren el voto a favor de las cuatro séptimas
partes de los Senadores en ejercicio.

El parecer de la Corte Suprema fue recabado
en tres oportunidades, durante el primer tramite constitucional en la
Camara de Diputados, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo
74 de la Carta Fundamental. En respuesta a un nuevo oficio, dirigido por
el Senado al iniciarse el segundo tramite constitucional, la Corte se
remitié a sus respuestas anteriores y afiadié que el articulado no se ha
adecuado a la reforma procesal penal.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

De acuerdo al tenor del Mensaje que le da
origen, la iniciativa legal tiene por objeto:

Cumplir las obligaciones contraidas por Chile
en virtud del Acuerdo de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a los
privilegios industriales y a la proteccién de los derechos de propiedad
industrial.

Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de Paris, de 1991.



Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje
técnico y juridico mas depurado y actual.

El proyecto estd conformado por un articulo
permanente Unico, compuesto por 77 numerales que modifican la ley N°
19.039, y por 11 articulos transitorios.

ANTECEDENTES DE DERECHO

El proyecto en informe se vincula con los
siguientes cuerpos normativos:

Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.

Ley N° 19.342, sobre Regulacién de Derechos de Obtentores de Nuevas
Variedades Vegetales.

Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), promulgado por Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de 1995.

Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial,
promulgado por Decreto Supremo N° 425, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de 1991.

Decreto Ley N° 211, de 1973, que fij6 normas para la Defensa de la
Libre Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se
encuentra en el Decreto Supremo N° 511, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién, de 1980.

DISCUSION Y APROBACION EN GENERAL

Explica el Mensaje con que se da inicio a la
tramitacion del presente proyecto de ley, que la propiedad intelectual, en
general, y la industrial, en particular, constituyen un conjunto de
principios, normas y disciplinas destinadas a proteger aquellos bienes
inmateriales que en el mercado dotan de mayor valor agregado y
competitividad 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.
Agrega que la competitividad comprende los conceptos de productividad,
eficacia y rentabilidad y que el crecimiento y desarrollo econdémico
dependen hoy, de forma cada vez mas determinante, de la capacidad de
invertir en investigacion, tecnologia y conocimiento. La creciente



competencia entre economias abiertas en un mundo globalizado ha sido
causa del desarrollo y la redefinicién del sistema juridico que protege las
creaciones del intelecto humano.

Por otra parte, Chile integra la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC) que, en la Ronda de Uruguay, reconoci6 el
importante papel que desempefia la propiedad intelectual en el ambito
del comercio internacional y estableci6 la necesidad de elaborar un
marco multilateral de principios y normas, con el fin de reducir las
distorsiones y los obstaculos al comercio internacional y, a la vez,
fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los derechos de
propiedad intelectual, asegurando que las medidas y procedimientos
destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan en
obstaculos al comercio legitimo. Tal proposito se establecio en el
Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC) que, como Anexo 1C de los
Acuerdos de Marrakech, se promulgé en Chile mediante el decreto
supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995.

Dicho Acuerdo se refiere a los derechos de
autor y los derechos conexos, las marcas de fabrica o de comercio, las
indicaciones geograficas, los dibujos y modelos industriales, las
patentes, los esquemas de trazados de circuitos integrados y la
proteccion de la informacion no divulgada. Ademdas, regula cuestiones
relacionadas con el control de las practicas anticompetitivas en las
licencias contractuales, la observancia de los derechos de propiedad
intelectual, la adquisicion y mantenimiento de estos derechos y los
procedimientos contradictorios relacionados, y establece normas para
prevenir y solucionar diferencias que, con ocasion de la aplicacion del
Acuerdo, puedan producirse entre sus miembros.

El cumplimiento de los compromisos contraidos
por Chile en el &mbito de la OMC, que debié haberse materializado a
mas tardar el 1° de enero de 2000, se esté llevando a cabo mediante el
presente proyecto de ley  modificatorio de la ley
N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, ademas del que recientemente se
aprobd, que adecua nuestro ordenamiento juridico a los acuerdos de la
Organizacion Mundial del Comercio (Boletin N° 2.421-03). En lo que se
refiere al derecho de autor, amparado por la ley N° 17.336,
proOximamente se presentara a tramitacion en el Congreso Nacional un
proyecto adecuatorio. Las variedades vegetales, que no son materia de
la iniciativa en informe, estan protegidas por la ley N° 19.342.

Asimismo, este proyecto de ley introduce
algunas modificaciones destinadas a completar y concordar de manera
coherente la ley en vigencia con el Convenio de Paris para la Proteccién



de la Propiedad Industrial, de plena aplicacion en Chile desde el afio
1991. Igualmente, se proponen ciertas maodificaciones 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 institucionalidad mas adecuada y eficaz en materia de
Propiedad Industrial.

En lo particular, la iniciativa en informe
reestructura y sistematiza la ley N° 19.039, adoptando un lenguaje
técnico y juridico moderno y cefiido a los canones internacionales;
agiliza y racionaliza los procedimientos para solicitar y conceder los
derechos industriales; eleva los derechos que deben pagarse para
obtenerlos y homogeniza la modalidad de pago; cambia la denominacion
del tribunal de segunda instancia, que pasa a denominarse “Tribunal de
Propiedad Industrial”; consagra una nueva definicién de marca®, que se
conforma a la del articulo 4° del Convenio de Paris; regula la caducidad
de las marcas por falta de uso real y efectivo en el territorio nacional,
con el fin de garantizar que todo registro corresponda a un producto o
servicio que efectivamente se transa en el mercado; eleva el plazo de
proteccion de las patentes a 20 afios, contados desde que se presenta la
solicitud; permite al juez invertir el “onus probandi” en juicios por
infraccién de patentes de procedimiento, haciendo recaer la carga en el
demandado, quien debe acreditar que su procedimiento es diferente y
novedoso; estipula que el UOnico requisito para patentar disefios
industriales es su novedad; incorpora entre los objetos de proteccion de
la propiedad industrial los circuitos integrados, los dibujos industriales,
las indicaciones geogréaficas? y la informacion no divulgada®; eleva las
multas, que podran alcanzar hasta 1.000 unidades tributarias
mensuales; procura hacer mas eficaces las acciones civiles
indemnizatorias; regula medidas precautorias y prejudiciales, e incorpora
a las figuras delictivas, como elemento subjetivo comun a todos los tipos,
la persecucién de una finalidad comercial.

El agotamiento de los derechos de propiedad
intelectual -entendiendo por tales la propiedad industrial, el derecho de
autor y los derechos conexos- es el efecto que se produce cuando el
titular, por si o a través de un tercero autorizado, introduce en el

! Es todo signo susceptible de representacion grafica capaz de distinguir en el mercado
productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

2 Son las que identifican un producto como originario de una regién y cuya calidad sea
atribuible a su origen geogréafico; protegen y fomentan la reputacion de grupos de
productores de zonas geograficas.

% Es aquélla cuyo uso o divulgacion por terceros no autorizados ocasiona la pérdida de

competitividad de su duefio.



comercio un producto protegido, perdiendo por ello la facultad de impedir
ulteriormente que el producto circule comercialmente.

El agotamiento del derecho puede ser nacional
o internacional, segun el a&mbito geografico que abarque. Chile, en uso
de la libertad de escoger que en este aspecto otorga el Acuerdo ADPIC,
opta por la segunda férmula.

El agotamiento de la propiedad intelectual es
nacional cuando el titular que comercializa un producto amparado pierde
solamente la facultad de oponerse a que el mismo producto sea
comercializado, por el o los adquirentes legitimos, en el territorio del pais
determinado para el cual se verificd la transferencia, pero conserva la
posibilidad de impedir su importacion desde otros paises, que es lo que
se conoce como “importaciones paralelas”. Es internacional cuando la
pérdida de la facultad de impedir la comercializacion es efectiva en todas
partes.

En otras palabras, si un determinado sistema
legal se inclina por el agotamiento internacional, el titular del derecho de
propiedad intelectual que lo ha enajenado en diversos territorios, a
precios diferentes, no podra impedir que cualquiera importe desde donde
el producto es mas barato y lo introduzca en un mercado donde su valor
es mayor.

Por el contrario, si la legislacion se ajusta al
agotamiento nacional, el titular originario conservara su facultad de
impedir importaciones paralelas y gozara de un monopolio en cada
ambito geografico en que haya comercializado el producto.

Asociacion Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI) :

El sefior Sergio Amenabar, Presidente de la
Asociacion Chilena de Propiedad Industrial (ACHIPI), manifestdo que, no
obstante que el contenido del presente proyecto de ley ha sido mejorado
durante su tramitacion en la Camara de Diputados, aun quedan materias
gue perfeccionar.

Sefial6 que el proyecto no protege
equitativamente los derechos conferidos a los titulares de marcas y de
patentes, ya que estas ultimas otorgan la exclusividad para producir,
vender o comercializar el producto u objeto del invento; en cambio, las
primeras, siguiendo al ADPIC, sdlo autorizan al titular de la marca para
prohibir a terceros el uso de la misma.



Sugirio otorgar al titular de la marca los mismos
derechos que se otorgan al de la patente, acorde con los estandares
juridicos internacionales, puesto que la diferenciacion actual podria
provocar problemas o dificultades de interpretacion legal.

En cuanto a los tipos penales previstos en la
iniciativa, explicdé que se altera la regla general segun la cual, en materia
penal, las acciones u omisiones constitutivas de delito se presumen
voluntarias, a menos que conste lo contrario. Agrego que los titulares de
los derechos deben acreditar elementos adicionales, como la “malicia”,
en el caso de las marcas y la “defraudaciéon”, en el de las invenciones.
Indic6 que esto puede ser contrario a la proteccion efectiva y eficaz de
los derechos que requiere el ADPIC, porque, en la practica, se ha
demostrado que estas exigencias dificultan el castigo de este tipo de
delitos.

En materia de marcas, destacé que es de
dudosa constitucionalidad la obligatoriedad de su utilizacién, por cuanto
subordina la propiedad al uso, constituyendo una causal de privacion del
dominio no reconocida por nuestra Carta Fundamental. La
inconstitucionalidad de las marcas registradas con anterioridad a la
fecha de publicacion de la ley N° 19.039 es mas flagrante, pues vulnera
derechos adquiridos en un entorno juridico que no contemplaba el no
uso como causal de caducidad del dominio.

Manifestdo que, para las patentes de invencion
relativas a procedimientos, el proyecto debiera contemplar la inversion
del peso de la prueba en los dos casos contemplados en ADPIC, cuales
son: que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo,
0 que, existiendo una probabilidad sustancial de que el producto idéntico
haya sido fabricado mediante el procedimiento protegido, el titular de la
patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cual ha
sido el proceso efectivamente utilizado.

Asimismo, estimd necesaria la ampliacion del
plazo de prioridad establecido en el articulo 34 de la ley N° 19.039, de
uno a tres o cinco afios, en los casos en que el invento no se haya
hecho comercialmente conocido en el pais. Propuso, ademas, que en
este caso la duraciéon de la patente se cuente desde la fecha de la
presentacion de la solicitud en el pais de origen y termine junto con
expirar dicha patente, si dicho término excede al nacional.

En relacion a la observancia de los derechos de
propiedad industrial, consider6 que la inclusion de acciones civiles,



medidas precautorias y medidas prejudiciales es uno de los principales
avances gue se producen en esta legislacion.

En cuanto a la adquisicion y mantencion de los
derechos de propiedad intelectual y a los procedimientos contradictorios
relacionados, explico que, para una adecuada y eficaz proteccion es
indispensable que los derechos que se cobran por la constitucion de la
propiedad industrial cedan en beneficio del Departamento de Propiedad
Industrial, o del ente que en el futuro lo reemplace, terminando asi con la
situacion actual, en que, en promedio, no se gasta en administracion de
la propiedad industrial ni la sexta parte de lo que los usuarios
desembolsan por tal concepto.

Manifest6 que el pago de derechos para
oponerse a la constitucion de privilegios improcedentes atenta contra la
gratuidad de la justicia, amaga el derecho de propiedad y contraria la
exigencia de procedimientos y trdmites razonables.

Expres6 que, en materia de procedimiento, es
inaceptable para el debido proceso que se deleguen parcialmente en el
reglamento el cdmputo de plazos y la regulacion de notificaciones, en
circunstancias que ambos aspectos debieran quedar establecidos en la

ley.

Ademas, criticO que el procedimiento no
contemple los recursos de casacién en el fondo y de queja en contra de
las decisiones del Tribunal de Apelacion de Propiedad Industrial, ya que
el ADPIC requiere que las sentencias sean revisadas por los tribunales
ordinarios de justicia, calidad que no reviste el Tribunal de Apelacion
antes referido.

Agrego gue debieran asegurarse la
independencia e inamovilidad de los miembros del Tribunal de Apelacién
de Propiedad Industrial y su funcionamiento en dos o tres salas en forma
obligatoria, después de un determinado retraso en el nUmero de causas
pendientes y, disponerse que estos jueces sean abogados.

Finalmente, considero necesario incluir
instituciones que modernicen la legislacién sobre propiedad industrial,
cuales son: marcas tridimensionales, marcas colectivas, nombre
comercial y apariencias distintivas.

Camara de la Industria Farmacéutica :



El sefior José Manuel Cousifio, Vicepresidente
de la Camara de la Industria Farmacéutica, expresé su conformidad con
el proyecto de ley. No obstante, para reflejar adecuadamente las normas
del ADPIC y los niveles minimos de proteccion consagrados en él,
considerd que deben introducirsele ciertas correcciones.

Abogé por la mantencion de las patentes de
segundo uso y la observancia de los derechos de propiedad industrial,
del Titulo X, por constituir las normas relativas a acciones civiles,
medidas precautorias y prejudiciales, un significativo avance que
asegura la efectiva proteccion de estos derechos.

Hizo presente que es necesario establecer
expresamente los derechos exclusivos que emanan de una patente de
invencion, consistentes en la realizacion de actos preparatorios para la
comercializaciéon de un producto, como el solicitar la autorizacién de
comercializacion de la autoridad competente. Explicé que actualmente el
Instituto de Salud Publica (ISP) otorga dicha autorizacion a copias de
productos patentados, y el juez, al practicar un analisis infraccional, se
encuentra frente a la paradoja de que un organismo del Estado ha
otorgado un derecho exclusivo de comercializacion y otro organismo
estatal ha otorgado la autorizacion de comercializacion a copias de
productos patentados.

En cuanto al ejercicio de los derechos
exclusivos que emanan de una patente de invencion, recomendo
eliminar la subjetividad de las conductas punibles y reemplazar todas
aquellas alusiones a "cometiendo infraccion" y/o "maliciosamente”, por
la frase "sin la autorizacion de sus titulares".

Inst6 por fortalecer las patentes de
procedimiento, manteniendo la facultad de los jueces para revertir la
carga de la prueba en los juicios de infraccion, en las dos instancias
contempladas en la iniciativa.

En cuanto a las importaciones paralelas o
agotamiento del derecho, expres6 que el proyecto establece el
agotamiento internacional irrestricto de una patente de invencion, lo que
es una limitacién a los derechos exclusivos y podria originar un mercado
clandestino y la falsificacibn de productos, como consecuencia de
importaciones paralelas.

Explicé que las licencias no voluntarias son una
excepcion al derecho de propiedad, por lo que su tratamiento debe ser
estricto y restringido, mas aun si ni el ADPIC ni el Convenio de Paris
obligan a los Estados a incluirlas.
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Critico que el proyecto no regula el régimen de
transicion en lo relativo a la extension del plazo de las patentes, que
pasa a ser de 20 afios contados desde la solicitud, en vez de 15 afios
contados desde la concesion. Sugirié flexibilizar el articulo 6° transitorio,
disponiendo que las patentes de invencion vigentes al 1 de enero de
2000 gozaran de proteccion por un periodo no renovable de 20 afios,
contados desde la fecha de presentacion de la respectiva solicitud, o de
15 afios contados desde su concesién, cualquiera que sea el periodo
gue expire mas tarde.

En lo relativo a la informacion no divulgada y a
la exclusividad de los datos cientificos aportados a la autoridad,
considerd que se debe explicitar que los datos colocados a disposicion
de la autoridad sanitaria, no podran, durante un plazo prudencial, ser
utilizados por ésta en la tramitacion y concesion de solicitudes de
registros sanitarios para productos similares presentados con
posterioridad. Tal conducta constituye una explotacion de datos
exclusivos, no autorizados por sus titulares.

En cuanto a las patentes de segundo uso,
indicé que resulta relevante mantener esta proteccién como patentes de
invencion. Asimismo, critic6 la derogacion del derecho exclusivo de
ejecutar actos preparatorios para la comercializacion de un producto,
qgue sélo puede realizar el titular de la patente. Dado que el ISP esta
otorgando autorizaciones comerciales a copias de productos patentados,
es necesario incluir entre los derechos exclusivos del titular de la patente
el de solicitar autorizacion de comercializacion a la autoridad
competente, previniendo asi la realizacion de actos destinados a la
comercializacion de un producto infractor.

En cuanto al Capitulo sobre “Fortalecimiento de
las Patentes de Procedimiento”, plante6 la necesidad de vigorizar las
medidas para el efectivo ejercicio de los derechos exclusivos que
emanan de una patente de procedimiento. En este sentido, recomendd
mantener la inversion de la carga de la prueba, ajustandola al ADPIC,
abarcando las dos instancias de revisidon que ahi se contemplan.

Por otra parte, el Capitulo sobre “Limitaciones a
los Derechos Exclusivos” contempla el agotamiento internacional
irrestricto del derecho de patentes de invencidn lo que constituye, a su
juicio, una limitacién a los derechos exclusivos que emanan de la misma.
Hizo presente que el Convenio de Paris establece la total independencia
de las distintas patentes que se obtengan para una misma invencion, en
los diversos paises.
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En cuanto a las licencias no voluntarias, estimé
gue son una significativa excepcion a las prerrogativas intrinsecas del
derecho de propiedad y, por lo mismo, su tratamiento legal debe ser
estricto y restringido.

En el Titulo sobre “Informacion no Divulgada y
Exclusividad de los Datos Cientificos aportados a la Autoridad”, se
aprecia la necesidad de la adecuada implementacién de un mecanismo
que ampare eficazmente los datos puestos a disposicion de la autoridad
sanitaria para la aprobacion de cualquiera de estos productos.

En relacion al sistema de oposiciones a las
patentes de invencidon, propuso volver al esquema originalmente
propuesto en el proyecto, relativo a las observaciones y, de estimarse
necesaria su mantencion, sugirié que las oposiciones puedan plantearse
una vez concedido el privilegio, ya que ambos esquemas amparan
adecuadamente los derechos de terceros y posibilitan terminar con los
perniciosos efectos de las oposiciones infundadas.

Asociacion Nacional de Productores de Semillas (ANPROS):

La sefiora Gabriela Paiva, Asesora Juridica
de la Asociacién Nacional de Productores de Semillas (ANPROS),
destaco la importancia que tiene para el pais la apropiada regulacién de
las instituciones de propiedad intelectual, en particular aquéllas que
dicen relacion con la proteccion de los derechos de los obtentores de
nuevas variedades de plantas y semillas, regulados por la ley N° 19.342.

DestacO que la normativa sobre protecciéon de
nuevas variedades de plantas y semillas constituye una de las formas de
propiedad intelectual de mas reciente existencia. Asimismo, Chile tiene
una larga tradicion agricola y de exportacion, que exige contar con una
institucionalidad moderna, que permita atraer la inversion extranjera y el
ingreso de nuevas variedades.

Sefal6 que el Comité de Obtentores de
ANPROS cuenta entre sus miembros a quienes desarrollan o crean
nuevas variedades, asi como a aquéllos que realizan cuantiosos
esfuerzos por seleccionar e introducir en el pais variedades vegetales
promisorias, que mejoran las posibilidades exportadoras. En ambos
casos, existe consenso en que es necesario fortalecer la
institucionalidad relativa a la propiedad intelectual de obtenciones
vegetales, ya que la actual ley N° 19.342 presenta debilidades y
falencias.
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Lament6 que la iniciativa s6lo contenga normas
relativas a marcas comerciales, patentes de invencion y otros privilegios
regulados actualmente en la ley N° 19.039 y no trate sobre todas las
modernas formas de propiedad intelectual.

En cuanto a las observaciones formuladas a la
ley N° 19.342, destaco el privilegio del agricultor, que permite a quienes
han cultivado algunas de las plantas reproducidas mediante semillas,
guardarlas para luego sembrarlas y utilizarlas para su propio consumo,
en caso que las semillas originales hayan sido adquiridas al titular de la
variedad, o a su licenciatario autorizado.

Las falencias en la legislacién hacen dificil para
el juez y para los agricultores entender cual es el alcance del privilegio
del agricultor, que en la practica es abusado, vulnerando el derecho de
propiedad del obtentor supuestamente amparado por la ley. Hizo
presente la urgencia de limitar este privilegio, para lo cual recomendoé
varias alternativas, tales como: definir expresamente qué debe
entenderse por agricultores, sefialar las especies a las cuales se aplica
el privilegio del agricultor, o bien, delimitar el alcance de este privilegio
respecto de las especies que se reproducen mediante semillas.

En relacion al nombre de la variedad y a la
normativa legal existente, sugiri6 que, en caso de que los obtentores
nacionales comercialicen una variedad nueva, de su propia creacion, y
que soliciten autorizacion al Servicio Agricola y Ganadero (SAG) para
este efecto, se disponga la obligacion del Servicio de verificar que el
nombre propuesto para la variedad es aceptable, desde el punto de vista
comercial, para constituirse como denominacién a efectos de registrarlo
como variedad protegida.

Asimismo, sugirié incorporar expresamente la
irregistrabilidad de las denominaciones genéricas de variedades
vegetales, prohibiendo que se registren como marcas comerciales para
distinguir variedades vegetales. Ademas, solicité introducir una nornativa
gue regule el uso obligatorio del nombre de la variedad, incluyendo
expresamente la emision de todo tipo de documentos necesarios para su
comercializacién, como boletas, facturas, guias de despacho u otros, en
los cuales debera consignarse obligatoriamente el nombre genérico.

En materia de observancia de derechos vy
proteccién de nuevas variedades de plantas y semillas, explicé que el
proyecto de ley debi6 contemplar normas para mejorar los
procedimientos, ya que la normativa actual no contempla normas
especiales sobre acciones civiles, medidas prejudiciales y precautorias,
inversion de la carga de la prueba, ni para obtener informacién de
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guienes planten, propaguen o tengan en su poder plantas y semillas
reproducidas sin la autorizacion del obtentor.

Por otra parte, expres0 que es necesario que
los tribunales cuenten con el apoyo de la policia y de inspectores
especializados que permitan el oportuno ejercicio de los derechos de los
titulares de variedades protegidas, y que la legislaciéon aclare las
facultades de fiscalizacién del SAG en esta materia. Sugirié revisar las
figuras delictuales de la ley N° 19.342, otorgar mayor participacién al
SAG en la rendicion de pruebas ante los Tribunales, establecer ciertas
presunciones legales y sancionar la actividad de los intermediarios.

Concluy6é sefialando que, para que la
legislacion chilena cumpla con los estandares del ADPIC, es necesario
introducir modificaciones a la ley N° 19.342, que regula los derechos de
obtentores de nuevas variedades de plantas. De lo contrario, el pais
puede verse expuesto a sanciones y procedimientos que establece el
sistema de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC).

Asociaciéon Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos
Fitosanitarios Agricolas A.G. (AFIPA):

El sefior Marcelo Soto, Asesor Legal de la
Asociacién Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos
Fitosanitarios Agricolas A.G. (AFIPA), expres6 que la patente de
invencion es el derecho exclusivo que otorga el Estado para la
proteccion de una invencion, que permite solo al titular de ella producir,
vender o comercializar en cualquier forma el producto u objeto del
invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacién del
mismo.

Por otra parte, la proteccion de la informacion
no divulgada corresponde a los resultados y datos de las investigaciones
y pruebas de largos y costosos afios de estudio, que constituyen el
respaldo indispensable para aprobar la comercializacion de ciertos
productos, lo que justifica la adopcion de medidas para su resguardo y
proteccion.

Explico que el régimen de patentes es distinto
al de proteccién de la informacion no divulgada. En efecto, el régimen de
patentes es un “ius prohibendi” que abarca todas las posibilidades de
reproduccién del producto o procedimiento protegido. En cambio, bajo el
régimen de proteccion de la informacion, todo tercero que desee hacer
uso de la misma ante las autoridades competentes para obtener una
autorizacién de comercializaciéon de un producto, tiene el derecho y la
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obligacion de realizar sus propias investigaciones y pruebas, a fin de
proporcionar datos y resultados que obtenga con su propio esfuerzo y
sin riesgo de confusion con el producto pionero.

En el caso de la proteccion de la informacién no
divulgada, destac6 que la responsabilidad principal de preservar la
proteccion de los datos corresponde a las autoridades competentes para
conocer la autorizacion de comercializacion de los productos
farmacéuticos. En Chile, es el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) quien
otorga estas autorizaciones y, en consecuencia, el que estid en
condiciones de conocer los datos de sustento de cada solicitud de
autorizacion, asi como el origen de los mismos.

Explicé que el ADPIC busca otorgar proteccion
eficaz a la informacién cientifica que debe ser entregada al Estado,
consistente en los estudios toxicolégicos, ecotoxicolégicos vy
ambientales, para otorgar dichas autorizaciones de comercializacion,
siendo vital la proteccion de esta informacién, ya que son estos estudios
los que procuran minimizar los riesgos para la salud humana y el medio
ambiente; ellos tienen un alto costo econdmico, dada su complejidad y
duracion.

En la medida que se exima al solicitante de
presentar sus propios estudios de seguridad y eficacia al elevar una
solicitud de comercializacion, no se cumple con el espiritu del ADPIC, y
se fortalece el uso comercial desleal de los estudios pioneros, lo que se
traduce en un enriquecimiento injusto de quien no ha invertido dinero ni
tiempo en investigaciéon y en una pérdida de incentivo para realizar
investigacion en tecnologia.

Destaco6 que la resoluciéon del SAG, mediante la
cual se otorga autorizacion de comercializacion de productos quimicos
agricolas, no recoge en forma adecuada el principio de confidencialidad
respecto de la informacién que este érgano recibe.

Sugirié elevar a rango legal las obligaciones de
la autoridad respecto del control de autoria, origen y procedencia de la
informacién y sobre la confidencialidad de Ila misma, fijando
explicitamente la forma de ejercicio de dichas potestades y las
sanciones y responsabilidades que acarrean las infracciones a estas
normas, puesto que el Estado, al exigir la entrega de esta informacion
como condicién para otorgar autorizaciones de comercializacion, debe
proteger contra todo uso comercial desleal de ésta.

Hizo presente que el articulo 87 confunde el
tema de la proteccion de la informacion no divulgada con los derechos
gue otorga la patente de invencion; por tal razon, el contenido del Titulo
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VIl no se ajusta al ADPIC, pues adhiere a tipos penales propios de la
patente de invencion, que soélo sirven para ésta y, por ende, no tienen
aplicacién practica en la protecciéon de la informacién no divulgada.
Afadi6 que esta confusion juridica significa asimilar derechos
personalisimos con otros de orden patrimonial.

Concluyé que, si bien el ADPIC protege la
informacién no divulgada sin contemplar plazo alguno que autorice su
divulgacion, también es cierto que la mayoria de las legislaciones han
establecido periodos de uso exclusivo de este tipo de informacién; por
esto, recomendo la incorporacion de plazos, dependiendo de si es un
registro de nuevos productos, una renovacion del registro de productos
fitosanitarios, o una solicitud de informacion adicional.

Asociacion Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA):

El sefior Leopoldo Drexler, Presidente de la
Asociacion Industrial de Laboratorios Farmaceuticos (ASILFA), manifesto
gue su entidad esta de acuerdo con las modificaciones de que fue objeto
el presente proyecto de ley durante su tramitacion en la Camara de
Diputados; no obstante, sefald, existen algunas materias que deberian
perfeccionarse.

En este contexto, el sefior Jaime Palma, asesor
de ASILFA, advirti6 que el proyecto de ley, en materia de cobros por
oposiciones, va en contra del principio de gratuidad de la justicia y
desincentiva el justo derecho de evitar que se constituyan privilegios
improcedentes. Explicé que cobrar por la presentacion de oposiciones
contraria a los Acuerdos de la OMC, en cuanto a disponer de medios
accesibles y menos gravosos para hacer valer los derechos de los
titulares de privilegios, y para evitar abusos de los mismos. Para
solucionar esta situacion, recomendo que la presentacion de oposiciones
y apelaciones esté afecta al pago de un derecho equivalente a dos
unidades tributarias mensuales, debiendo acompafarse a la
presentacion el comprobante de pago respectivo; si es aceptada, el
Tribunal de Propiedad Industrial ordenara la devoluciéon del monto
consignado, de acuerdo al procedimiento que sefale el reglamento.

En cuanto a la definicibn de producto nuevo,
expresd que el ADPIC invierte el peso de la prueba en materia de
patentes de procedimiento, colocando la carga probatoria en el
demandado. En Chile, la regla general es que el demandante o
guerellante debe demostrar la culpabilidad del sujeto presuntamente
culpable, de acuerdo al principio de que toda persona es inocente,
mientras no se demuestre su culpabilidad.
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Destac6 que este cambio importa una
excepcion a los principios generales de nuestra doctrina vy
jurisprudencia, por lo que debe aplicarse restrictivamente, esto es, solo
cuando la infraccion recaiga sobre patentes de procedimiento, a
condicion de que el producto obtenido sea nuevo. En tal evento, estimo
que debe aclararse lo que se entenderd por “producto nuevo”, de lo
contrario, podria convertirse en una limitacion de la competitividad en el
mercado de los medicamentos.

Estim6 que el concepto de “producto nuevo”,
soOlo debiera ser aplicado a los casos en que la molécula, droga o
principio activo sobre el que recae la patente de procedimiento no sea
conocido, de manera de cumplir con el principio de novedad en materia
de patentes, dispuesto en articulo 33 de la ley N° 19.039.

En materia de retroactividad, agregé que el
decreto ley N° 958, de 1931, antigua Ley de Propiedad Industrial,
prohibié la patentabilidad de los medicamentos de toda especie.
Posteriormente, la ley N° 19.039 derogd el decreto ley citado,
estableciendo la posibilidad de reconocer los medicamentos como
patentables; no obstante, determind que seria posible tal reconocimiento
a partir del 30 de septiembre de 1991, fecha de entrada en vigor de esta
ley, de manera tal de no aplicarla retroactivamente y de no transgredir el
principio de novedad descrito en el articulo 33 de dicho cuerpo
normativo.

Agreg0 que la falta de claridad de la ley para
determinar que un medicamento formulado en base a una droga ya
conocida al 30 de septiembre de 1991 no puede tener el privilegio que
impida la comercializacion de productos alternativos, ha generado
abusos por parte de los titulares de las patentes.

Destacdé que la gran mayoria de los inventos
protegidos por patentes provienen de paises desarrollados y que el 95%
de los titulares de estos privilegios son residentes de los Estados Unidos
de Norteamérica, de la Comunidad Econémica Europea y de Japon, lo
gue explica que en los tratados comerciales que se negocian con estos
paises se incorporen, como elemento fundamental de discusion, niveles
elevados de proteccién en materia de propiedad industrial.

Expres6 que en la Camara de Diputados se
produjo una equivocacion en la presente iniciativa legal, como resultado
de que el Ejecutivo plante6d que si no se incorporaba el segundo uso, se
estaria contraviniendo lo dispuesto en el Articulo Primero del ADPIC, en
circunstancias que dicho Acuerdo nada dice respecto del tema.
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En otro orden de ideas, hizo presente que
existe un abuso de los titulares de patentes, orientado a restringir la
competencia de empresas nacionales que producen medicamentos,
materializado mediante amenazas, advertencias y acciones judiciales,
las cuales se relacionan con drogas o principios activos existentes al 30
de septiembre de 1991 (fecha en que se inician las patentes de
medicamentos), por lo que se trata de compuestos que son parte del
patrimonio de la humanidad y del dominio publico y pueden ser usados o
explotados libremente.

Estos abusos se sustentan en seudopatentes
obtenidas y en la falta de claridad de la ley para determinar claramente
gue un medicamento formulado en base a una droga ya conocida al 30
de septiembre de 1991 no puede tener derecho al privilegio que impide
la comercializacién de productos alternativos de la competencia.

Sugiri6 agregar al proyecto la idea de
establecer que, en ningun caso, constituira infraccion la produccion,
importacion o comercializacion de medicamentos de toda especie, de
preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus reacciones Yy/o
combinaciones gquimicas, que utilicen drogas o compuestos activos que
formaban parte del estado de la técnica, a la fecha de entrada en
vigencia de la ley N° 19.039, en el entendido que existan patentes o
familias de patentes vigentes que, en sus reivindicaciones, consideren
tales componentes.

En lo que respecta a la informaciéon no
divulgada expreso6 que, tanto en el ADPIC como en el proyecto de ley, la
restriccion relativa a informacion confidencial se circunscribe al caso de
productos farmacéuticos que utilizan nuevas entidades quimicas, lo cual
es logico, ya que es la novedad la que justifica la proteccién; por tanto,
no toda la informacién que se pone a disposicion de una autoridad
tendra el caracter de confidencial, sino exclusivamente aquélla referida a
nuevas entidades quimicas.

Para tal efecto, sugirié especificar en el articulo
86 lo que se debe entender por “nuevas entidades quimicas”. De este
modo, un registro sanitario de un nuevo medicamento que contiene
acido acetilsalicilico caeria en la restriccién a la informacion, ya que el
producto farmacéutico en cuestion no esta referido a una nueva entidad
quimica, sino a un nuevo producto farmacéutico, que utiliza una antigua
entidad quimica.

Finalmente, consider6 que el Titulo X del
proyecto, denominado “De la observancia de los derechos de Propiedad
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Industrial”’, es injustificado, ya que nuestro pais dispone de una
normativa y de una institucionalidad sobre la materia que han dado
pruebas de eficacia. Asimismo, precisé que no es posible que al ejercer
la accion civil no se pueda simultaneamente proceder criminalmente,
mas aun si por la via penal se determina la existencia de una infraccion
a los derechos de titulares de privilegios industriales. Por ello, propuso la
eliminacion del Titulo X del proyecto.

Los miembros de la Comision coincidieron en
apreciar que una equilibrada proteccion de los derechos de propiedad
industrial es deseable y necesaria, si se aspira a fomentar la creatividad
y la innovaciéon y a transformar a Chile en pais exportador de
conocimiento y tecnologia, en vez de ser sélo un importador mas de
esos bienes. Sin embargo, hicieron presente que, a la hora de examinar
el proyecto en sus detalles, habra que poner especial cuidado en
discernir, en cada caso, donde se encuentra el punto de equilibrio entre
el interés y la conveniencia de nuestro pais y la ventaja y el provecho de
los actuales exportadores de marcas y patentes.

Con el mérito de las consideraciones
expuestas, vuestra Comision de Economia aprob6é en general la
iniciativa, en los mismos términos que la despaché la Camara de
Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes los
Honorables Senadores sefiores Garcia, Gazmuri y Ruiz-Esquide.

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN GENERAL

Se transcribe a continuaciéon el texto del
proyecto, en los mismos términos en que fue aprobado por la Camara de
Diputados, cuya aprobacion en general propone vuestra Comision.

PROYECTO DE LEY:

"Articulo Unico.- Introducense las siguientes
modificaciones en la ley N° 19.039:

1) Reemplazase la denominacion de esta ley y
de los Titulos I, 1l y VI por "Ley de Propiedad Industrial”, "Disposiciones
Preliminares”, "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio”,
respectivamente.
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2) Incorpérase el siguiente paragrafo, a
continuacion del Titulo:

"Parrafo 1°
Del ambito de aplicacion”.

3) Sustituyese el articulo 1°, por el siguiente:

"Articulo 1°.- Las normas relativas a la
existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial,
se regiran por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas,
las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos y disefios
industriales, los esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, indicaciones geograficas y denominaciones de origen y otros
titulos de proteccidon que la ley pueda establecer.

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

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo,
al articulo 2° :

"Los derechos de propiedad industrial que en
conformidad a la ley sean objeto de inscripcion, adquirirAn plena
vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los derechos que le
correspondan al solicitante.".

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

"Parrafo 2°
De los procedimientos generales de oposicion y registro”.

6) Sustituyese el articulo 4°, por el siguiente:

"Articulo 4°.- Presentada y aceptada a
tramitacion una solicitud de registro, 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 publicacion que a juicio del Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podran
corregirse mediante una resolucion dictada en el expediente respectivo.
En caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicacion
dentro de diez dias a contar de la primera publicacién."”.

7) Sustituyese el articulo 5°, por el siguiente:
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"Articulo 5°.- Cualquier interesado podra
formular oposicion a la solicitud de marca, patente de invencion, modelo
de utilidad, dibujo y disefio industrial, esquemas de trazado o topografia
de circuitos integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de
origen. La oposicion deberd presentarse dentro del plazo de 30 dias
contado desde la fecha de la publicacion del extracto respectivo.

El plazo sefialado en el inciso anterior serd de
45 dias tratandose de solicitudes de patentes de invencion, esquemas
de trazado o topografias de circuitos integrados e indicaciones
geograficas y denominaciones de origen.".

8) Sustitayese el
articulo 6°, por el siguiente:

"Articulo 6°.- Vencidos los plazos sefialados en
el articulo anterior, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial
ordenara la préactica de un informe pericial respecto de las solicitudes de
patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos y 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.”.

9) Sustituyese el articulo 7°, por el siguiente:

"Articulo 7°.- Ordenado el informe pericial, éste
debera evacuarse dentro del plazo de 60 dias contado desde la
aceptacion del cargo. Este plazo podra ampliarse hasta por otros 60
dias, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento de
Propiedad Industrial, asi se requiera.

El informe del perito sera puesto en
conocimiento de las partes, las que dispondran de 60 dias, contado
desde la notificacion, para formular las observaciones que estimen
convenientes. Este plazo se podra ampliar por una sola vez durante el
procedimiento, a solicitud del interesado hasta por 60 dias. De las
observaciones de las partes se dara traslado al perito para que, en un
plazo de 60 dias, responda a dichas observaciones.".

10) Sustituyese el articulo 8°, por el siguiente:

"Articulo 8°.- Decretado el examen pericial, el
solicitante debera acreditar dentro de los 60 dias siguientes el pago del
arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de
este plazo, la solicitud se tendra por abandonada. En casos calificados,
a solicitud del perito, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial
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fijard un monto especifico para cubrir los gastos (tiles y necesarios para
su desempefio, cifra que deberd pagar el solicitante dentro de los 30
dias siguientes. Dicho costo sera de cargo del solicitante de la patente
de invencion, modelo de utilidad, dibujo o disefio industrial, esquemas de
trazado o topografia de circuitos integrados o del demandante de nulidad
de estos derechos.".

11) Sustituyese el articulo 9°, por el siguiente:

"Articulo 9°.- En los procedimientos en que se
hubiere deducido oposicién se dara al solicitante traslado de ella por el
plazo de 30 dias, para el caso de marcas, modelos de utilidad, dibujos y
disefios industriales, y por el plazo de 45 dias para el caso de patentes
de invencion, esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados
e indicaciones geograficas y denominaciones de origen, para que haga
valer sus derechos.".

12) Sustituyese el articulo 10, por el siguiente:

"Articulo 10.- Si hubieren hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos se recibira la causa a prueba por el término
de 45 dias, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo sera
de 30 dias.

El término probatorio podrd prorrogarse hasta
por 30 dias, en casos calificados.".

13) Sustituyese el articulo 11, por el siguiente:

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

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

14) Sustituyese el articulo 12, por el siguiente:

"Articulo 12.- Las partes podran hacer uso de
todos los medios de prueba sefalados en el Cdédigo de Procedimiento
Civil, con exclusion de la testimonial, y de los habituales en este tipo de
materias. Asimismo, les sera aplicable lo dispuesto en el inciso segundo
del articulo 64 del citado Codigo, y no procedera la acumulacion de
autos.".
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15) 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, los que deberan constar por escritura
publica y se anotaran en extracto al margen del registro respectivo.

No obstante, trathndose de cesiones de
solicitudes de inscripcién de derechos industriales, bastard un
instrumento privado suscrito ante notario publico y no sera necesaria su
anotacion posterior. En todo caso, las marcas comerciales son
indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de
los elementos o caracteristicas del signo distintivo amparados por el
titulo. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada
en un registro, abarcando una o mas de las coberturas para las que se
encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro
como propiedad de su titular.

Tratdndose de indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen, se estara a lo establecido por el articulo 92
de esta ley.".

16) Modificase el articulo 16, de la siguiente
manera:

a) Sustitiyese el inciso primero, por el
siguiente:

"Articulo 16.- Los delitos establecidos en la
presente ley son de accién publica previa instancia particular, se
substanciaran de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre
crimen o simple delito y serdn conocidos por el juez del crimen
competente.”.

b) Reempladzase en el inciso segundo las
palabras "en conciencia" por la frase siguiente: "segun las reglas de la
sana critica".

17) Sustituyese 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



23

formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga el
reglamento.

El fallo que dicte ser4d fundado y en su forma
debera atenerse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el articulo 170
del Codigo de Procedimiento Civil.".

18) 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 peticién de parte, las
resoluciones recaidas en procedimientos en los cuales haya mediado
oposicion que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho.
Tratdndose de resoluciones recaidas en procedimientos en los cuales no
haya mediado oposicion, éstas podran corregirse de la misma forma,
hasta transcurrido el plazo establecido para la apelacién de la resolucion
gue 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 oposicién, procederd el recurso de
apelacién. Deberéd interponerse en el plazo de quince dias, contado
desde la notificacién de la resolucion, para ser conocido por el Tribunal
de Propiedad Industrial.

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

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

"Parrafo 3°
Del tribunal de propiedad industrial”.

20) Intercalanse, a continuacion, de parrafo 3°,
los siguientes articulos, nuevos:

"Articulo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad
Industrial estaré integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y
tres Alternos, designados cada dos afios por el Ministro de Economia,
Fomento y Reconstruccién, segun la forma de que trata el inciso
siguiente.
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Un miembro titular, uno suplente y uno alterno,
seran de libre designacion del Ministro de Economia, Fomento y
Reconstruccion; 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 némina de cinco
candidatos propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago,
compuesta por personas que se hayan desempeiado como ministros o
abogados integrantes de cualquier Corte de Apelaciones del pais.

Los miembros titulares, suplentes y alternos
cesaran en sus funciones al cumplir 75 afios de edad.

Articulo 17 bis D.- El Tribunal de Propiedad
Industrial podra funcionar en dos Salas si fuere menester, contard 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 y, en caso necesario, ejercera también la funcion de
relator.

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

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionara
las veces gque sea necesario, segun €l 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 serdn 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.".

21) Intercélase el siguiente paragrafo, nuevo, a
continuacion del articulo 17 bis E:

"Parrafo 4°
Del pago de derechos".

22) Sustitayese el articulo 18, por el siguiente:
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"Articulo 18.- La concesion de patentes de
invencion, modelos de utilidad, de dibujos y 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 concesion del derecho. Al presentarse la
solicitud, debera pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual,
sin lo cual no se le dara trdmite. 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, dibujos y 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 o quinquenio, segun se trate de patentes de invencion,
modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales o esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, debera efectuarse antes
del vencimiento del primer decenio o quinquenio o dentro de los seis
meses siguientes a la expiracion de dicho plazo, con una sobretasa de
20% por cada mes o fracciéon de mes contados a partir del primer mes
del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término
sefalado, los derechos a los cuales hace referencia este articulo,
caducaran.".

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

"Articulo 18 bis A.- Los solicitantes de los
derechos a que hace referencia el articulo anterior que carezcan de
medios econdémicos podran acceder al registro sin necesidad de
satisfacer derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho
beneficio, junto con la solicitud respectiva, el solicitante debera
acompafar una declaracion jurada de carencia de medios econdémicos,
ademas de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio el titular no
deberda satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del
articulo 18, difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los afios
sucesivos segun lo determine el reglamento. En el registro se anotaré el
aplazamiento y la obligacion de pagar la cantidad diferida. Esta
obligacion recaera sobre quienquiera sea el titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que
hace referencia el articulo 6° de esta ley, igualmente quedara diferido,
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debiendo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial designar a un
perito perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento
segun el sistema de turnos establecido por el reglamento de esta ley. El
perito estarad obligado a aceptar el cargo bajo sancion de ser eliminado
del registro, a la vez que desempefiarlo con la debida diligencia y
prontitud. Igualmente se anotara en el registro el nombre del perito que
evacuo el informe y los honorarios devengados, debiendo ser pagados al
tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como titular del
registro.

Articulo 18 bis B.- La inscripcion de marcas
comerciales, indicaciones geograficas y denominaciones de origen,
estaran afectas al pago de un derecho equivalente a tres unidades
tributarias mensuales. Al presentarse la solicitud, deberd 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 vy, 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 inciso anterior.
El pago podra efectuarse dentro de los seis meses siguientes al
vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o
fraccion de mes contados a partir del primer mes de expiracion del plazo
establecido en el articulo 24 de esta ley.

Tratandose de indicaciones geograficas o
denominaciones de origen, éstas no estaran afectas al pago de
renovacion establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Articulo 18 bis C.- La presentacion de
oposiciones y apelaciones estardn afectas al pago de un derecho
equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentacion
deber4d acompafarse el comprobante de pago respectivo. De ser
aceptada la oposicién o la apelacion, el Departamento de Propiedad
Industrial, o el Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenaran la
devolucion del monto consignado de acuerdo al procedimiento que
sefiale el reglamento.

Articulo 18 bis D.- La inscripciéon 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 invencién, modelo de utilidad, dibujos y disefio industrial,
marca comercial o esquemas de trazado o topografia de circuitos
integrado, se efectuara previo pago de un derecho equivalente a una
unidad tributaria mensual. Los actos sefialados
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no seran oponibles a terceros mientras no se proceda a su inscripcion en
el Departamento de Propiedad Industrial.

Articulo 18 bis E.- Los derechos establecidos
en los articulos anteriores, seran a beneficio fiscal, debiendo acreditarse
su pago dentro de los 60 dias contados desde la fecha que quede
ejecutoriada la resolucion que autoriza la inscripcion en el registro
respectivo, sin lo cual se tendra por abandonada la solicitud,
procediéndose a su archivo.

Dicha resolucion debera notificarse por carta
certificada en la forma y condiciones que establezca el reglamento.

Articulo 18 bis F.- 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 region 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 inscritas
marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del
mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infraccién contemplada
en la letra a) del articulo 28 de esta ley.".

24) Sustitayese el articulo 19, por el siguiente:

"Articulo 19.- Bajo la denominacion de marca
comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de
representacion grafica capaz de distinguir en el mercado productos,
servicios o0 establecimientos industriales o comerciales. Tales signos
podran consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras,
numeros, elementos figurativos tales como imagenes, gréaficos, simbolos,
combinaciones de colores, asi como también, cualquier combinacién de
estos signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente distintivos,
podra concederse el registro si han adquirido distintividad por medio de
uso en el mercado nacional.

Podran también inscribirse las frases de
propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una
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marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o
industrial para el cual se vaya a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la
marca ha de aplicarse no sera en ningun caso obstaculo para el registro
de la marca.".

25) Intercélanse, 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 renovacion 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
una 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 subinscripcién marginal en el registro correspondiente.

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 que
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 se concederan dejandose expresa constancia
gue no se otorga proteccion 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 econémico en
la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios,
establecimientos comerciales o 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 o
similares para productos, servicios o0 establecimientos comerciales o
industriales que sean idénticos o similares a aquéllos 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 uso hecho por el tercero se refiera a
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una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales idénticos, se presumira que existe confusion.

Articulo 19 bis E.- EI derecho que confiere el
registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso
de la misma respecto de los productos legitimamente comercializados en
cualquier pais con esa marca por dicho titular o con su consentimiento
expreso, y a condicion de que los productos y los envases que
estuviesen en contacto con los terceros no hubiesen sufrido ninguna
modificacion, alteracion o deterioro.".

26) Sustitayese 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 internacionales 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 Organizaciéon Mundial de la Salud y
aquellas indicativas de accion terapéutica.

c) El nombre, el seudonimo 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 los nombres de personajes histéricos 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 infraccion a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o
punzones oficiales de control de garantias adoptados por un Estado, sin
su autorizacion; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o
distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya
inscripcion 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
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las que no presenten carécter distintivo o describan los productos,
servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o
engafo respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos,
servicios 0 establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a
distintas clases cuyas coberturas tengan relacion o indiqguen una
conexion de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.

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

Rechazado o anulado el registro por esta
causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro
del plazo de 90 dias, debera solicitar la inscripcion de la marca. Si asi no
lo hiciere, la marca podra ser solicitada por cualquier persona, teniendo
prioridad dentro de los 90 dias siguientes a la expiracion del derecho del
titular extranjero, aquella a quien se le hubiere 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 condicidn, por una parte, que estos ultimos guarden
algun tipo de conexion con los productos, servicios o establecimiento
comercial y/o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y
que, por otra parte, sea probable que esa proteccién 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 o que grafica o
fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras
ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad para productos,
servicios o establecimiento comercial y/o industrial idénticos o similares,
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.
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Esta causal sera igualmente aplicable respecto
de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente
usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio
nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de
la marca debera solicitar su inscripcion en un plazo de 90 dias. Si asi no
lo hiciere, la marca podra ser solicitada por cualquier persona, teniendo
prioridad dentro de los 90 dias siguientes a la expiracion del derecho del
usuario, aquélla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el
registro.

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

j) Las indicaciones geograficas y las
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 los principios de
competencia leal y ética mercantil.”.

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

"Articulo 20 bis.- En el caso que una 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.".

28) Reempléazase el articulo 22, por el
siguiente:

"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
omision, apercibird al interesado para que realice las correcciones o
aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 dias, sin que por ello
pierda su fecha de prioridad. De no mediar la correccidén dentro del plazo
sefialado, la solicitud se tendra por abandonada. De la resolucion que
declara abandonada la solicitud, se podra reclamar ante el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial de acuerdo a las normas
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generales. De no mediar la correccién o no aceptada la reclamacion, la
solicitud se tendra por abandonada.

Si el Jefe del Departamento de Propiedad
Industrial acepta a tramitacion una solicitud, ella no podra ser
posteriormente rechazada de oficio por la misma razén y fundamento
legal de que conoci6 tal funcionario por la via de la reclamacion.

Si para salvar la objecion de que ha sido objeto
una solicitud se requiere la realizacion de otros tramites, el solicitante
tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la
conclusiéon de los mismos. Si los tramites que han servido de
fundamento a la peticion no se iniciaren dentro de 60 dias, a partir de la
fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud se tendra por
abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el
Jefe del Departamento de Propiedad Industrial harad un andlisis de fondo
de la solicitud e indicara si existen causales para el rechazo de oficio de
la peticion.

De estas observaciones se dara traslado al
solicitante quien deber& responderlas en el mismo plazo para contestar
las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado.

Vencido el plazo sefialado y habiéndose
cumplido con las demas diligencias ordenadas en el procedimiento, el
Jefe del Departamento de Propiedad Industrial dictara su resolucion final
pronunciandose sobre la aceptacion o rechazo de la solicitud. En este
caso, la solicitud no podra ser rechazada por una causal diferente de las
contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial."”.

29) Reempléazase el articulo 23, por el
siguiente:

"Articulo 23.- Cada marca solo podra solicitarse
para productos o servicios especificos y determinados, con la indicacion
de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.

Podra solicitarse marcas para distinguir
establecimientos comerciales o industriales de fabricacién o
comercializacion asociados a productos especificos y determinados de
una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad
de marcas ya inscritas.".
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30) Intercdlanse los siguientes articulos
nuevos, a continuacion del articulo 23:

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

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

Los registros de marcas que protejan
establecimientos comerciales serviran solo para la region 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 inscripcién por cada region.

Articulo 23 bis C.- Si transcurridos cinco afios
a partir de la fecha de concesion 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 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 incurrird en una
causal de caducidad. Esta podra alegarse mediante el ejercicio de la
accion 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 la 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.- No obstante lo sefialado en
el articulo anterior, se considerard como uso:
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a) La utilizacion 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 y/o industrial
servira para acreditar el uso respecto de los productos y servicios
relacionados pertenecientes o no a la misma clase del Clasificador
Internacional.”.

31) Reempldzase el articulo 27, por el
siguiente:

"Articulo 27.- La accion de nulidad del registro
de una marca prescribira 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.".

32) 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 solo producira efectos desde el momento en
gue ésta haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regira el
plazo de prescripcion establecido para la accién de nulidad, pudiendo
ejercerse siempre que se mantengan las condiciones establecidas para
Su ejercicio.".

33) Reempldzase el articulo 28, por el
siguiente:

"Articulo 28.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:
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a) Los que maliciosamente usaren, con fines
comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita
para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de
productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que
comprende la marca registrada.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una
marca registrada.

c) Los que por cualquier medio de publicidad,
con fines comerciales, usaren o imitaren una marca registrada para los
mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos,
servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende
la marca registrada, cometiendo defraudacion.

d) Los que usaren, con fines comerciales, una
marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones
correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.

e) Los que comercialmente hicieren uso de
envases 0 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 los ultimos cinco
afos en alguno de los delitos contemplados en este articulo, se le
aplicara una multa que podra hasta duplicar a la anterior.".

34) Reemplazase el articulo 29, por el
siguiente:

"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 utilizados para la
falsificacion o imitacion y los objetos con marcas falsificadas caeran en
comiso. Tratandose de los objetos con marca falsificada se procedera a
su destruccion. Por el contrario, sera facultad del juez competente
decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados para la
falsificacion o imitacion de los objetos decomisados, quien ordenara la
destruccion o distribucion benéfica segun resulte de la calificacion de
dichos bienes. En el caso que se decida su donacion, éstas tendran el
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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.".

35) Reemplazase el articulo 30, por el
siguiente:

"Articulo 30.- Cuando una marca no registrada
estuviere usandose por dos o mas personas a la vez, el que la
inscribiere no podra perseguir la responsabilidad de los que continuaren
usandola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 dias desde la
fecha de la inscripcion.

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

36) Sustituyese el articulo 31, por el siguiente:

"Articulo 31.- Se entiende por invencién toda
solucién a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial.
La invencion podra ser un producto o un procedimiento o estar
relacionada con ellos.

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

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

"Articulo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones
civiles sobre infraccion en materia de patentes de procedimiento, el juez
estard facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha
empleado un procedimiento diferente al patentado a condicion de que el
producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

En estos procesos se presumira, salvo prueba
en contrario, que todo producto idéntico ha sido obtenido por medio del
procedimiento patentado.
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Con todo, en la presentacion de pruebas en
contrario se tendran en cuenta los intereses legitimos del demandado en
cuanto a la proteccion de su informacion no divulgada.”.

38) Sustitayese el articulo 32, por el siguiente:

"Articulo 32.- Las patentes podran obtenerse
para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial. Sin perjuicio
de lo establecido en los articulos 37 y 1° transitorio de esta ley, las
patentes se podran obtener y los derechos de patentes se podran gozar
sin discriminar respecto del lugar de la invencion, el campo de la
tecnologia o el hecho de que los productos sean importados o
producidos en el pais.

El principio de no discriminacion por area de la
técnica se entendera previa salvaguarda y respeto del patrimonio
biolégico y genético nacional, asi como los conocimientos tradicionales
de las comunidades indigenas o locales. En consecuencia, el
otorgamiento de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a
partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos
estard sujeto a que ese material haya sido adquirido de conformidad con
las normas internacionales y nacionales pertinentes.".

39) Sustitayese el articulo 33, por el siguiente:

"Articulo 33.- Una invenciéon se considera
nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El
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 comercializacion, el uso o
cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente en Chile o de la prioridad reclamada segun el articulo 34.

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

40) Sustituyese el articulo 37, por el siguiente:
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"Articulo 37.- No se considera invencion vy
quedaran excluidos de la proteccion por patente de esta ley:

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

b) Las plantas, los animales y los
procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién de plantas o
animales, que no sean procedimientos no biolégicos o microbioldgicos,
excepto los microorganismos. Las variedades vegetales gozaran de
proteccion en la medida que puedan acogerse a lo dispuesto por la ley
N° 19.342, sobre derechos de obtentores de nuevas variedades
vegetales.

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

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

e) El nuevo uso de articulos, objetos, elementos
0 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 aquéllos o con
su utilizacion se resolviere un problema técnico que antes no tenia
solucién equivalente, siempre que reunan los requisitos de novedad,
nivel inventivo y aplicacion industrial a que se refiere el articulo 32.

f) El todo o parte de los seres vivos tal como se
encuentren en la naturaleza, los procesos bioldgicos naturales, el
material biolégico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.”.

41) Sustituyese el articulo 38, por el siguiente:

"Articulo 38.- No son patentables las
invenciones cuya explotacion comercial deba impedirse necesariamente
para proteger el orden publico, la seguridad del Estado, la moral y
buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales,
0 para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa
exclusion no se haga so6lo por existir una disposicion legal o
administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion.".
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42) Sustituyese el articulo 39, por el siguiente:

"Articulo 39.- Las patentes de invencion se
concederan por un periodo no renovable de 20 afios, contado desde la
fecha de presentacion de la solicitud.".

43) Derbéganse los articulos 40 y 41.

44) Reempldzase el articulo 42, por el
siguiente:

"Articulo 42.- No ser& 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 o0 aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una
invencion en estudio.

b) De las exhibiciones del invento hechas por el
solicitante 0 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.".

45) Reemplazase el articulo 43, por el
siguiente:

"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.".

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

"Articulo 43 bis.- El resumen tendra una
finalidad exclusivamente técnica y no podré ser considerado para ningun
otro fin, ni siquiera para la determinacion del ambito de la proteccion
solicitada.
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Las reivindicaciones definen el objeto para el
qgue se solicita la proteccién. Estas deben ser claras y concisas y han de
fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva debera ser clara y
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
utilidad o a un disefio industrial, sera analizada y tratada como tal,
conservando la prioridad adquirida.".

47) Sustituyese el articulo 45, por el siguiente:

"Articulo 45.- Ingresada la solicitud al
Departamento de Propiedad Industrial, se practicarA un examen
preliminar, destinado a verificar que se hubieren acompafiado los
documentos sefalados precedentemente.

Si en el examen preliminar se detectare algun
error u omision, 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 los errores u omisiones
dentro del plazo sefalado, la solicitud se tendra por no presentada y se
considerard 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 tramitaciéon 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 los 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 los errores u omisiones, la solicitud se tendra por no
presentada.”.

48) Sustituyese el articulo 49, por siguiente:
"Articulo 49.- El duefio de una patente de
invencion gozara de exclusividad para producir, vender o comercializar
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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
invencion podra impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento:

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

b) Utilice el procedimiento patentado con el
objeto de alcanzar el resultado reivindicado, o bien ofrezca a la venta,
comercialice o importe tal procedimiento o el producto obtenido
directamente por medio de dicho procedimiento.".

49) 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 proteccién otorgada por la
patente o la solicitud de patente se determinaréa por el contenido de las
reivindicaciones. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos
serviran para interpretar las reivindicaciones.

Articulo 49 bis B.- El derecho de patente se
extendera a todo el territorio de la Republica hasta el dia en que expire
el plazo de concesion de la patente.

Articulo 49 bis C.- La patente de invencidon no
confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto
amparado por la patente, después que ese producto se haya introducido
legitimamente en el comercio de cualquier pais por el titular del derecho
0 por un tercero con su consentimiento.".

50) Sustitayese el articulo 50, por el siguiente:

"Articulo 50.- Procedera la declaracion de
nulidad de una patente de invencién 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.
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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 una patente de
invencion prescribird en el término de diez afios contado desde la
presentacion de la solicitud.".

51) Reempldzase el articulo 51, por el
siguiente:

"Articulo 51.- Procedera pronunciarse respecto
de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido
en conductas o practicas declaradas contrarias a la competencia, en
relacion directa con la utilizacién o explotacién de la patente de que se
trate, segun decision firme o ejecutoriada de la Comision Resolutiva
prevista en el decreto ley N° 211, de 1973.

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

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

a) La invencién reivindicada en la patente
posterior debe comprender un avance técnico de significacion
econémica considerable respecto a la invencion reivindicada en la
primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la
patente anterior s6lo podréa transferirse con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podra, en las
mismas circunstancias, obtener una licencia no voluntaria en condiciones
razonables para explotar la invencion reivindicada en la patente
posterior.

Tratandose de tecnologia de semiconductores,
la licencia s6lo se podra otorgar para fines publicos no comerciales o
para rectificar la practica declarada contraria a la competencia.".
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52) Intercélase, a continuacion del articulo 51,
los siguientes articulos, nuevos:

"Articulo 51 bis A.- La persona que solicite una
licencia no voluntaria, debera acreditar que pidié previamente al titular
de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en
condiciones y plazo razonables. No se exigir4 este requisito respecto de
la causal establecida en el N° 2 del articulo 51 de esta ley. Tampoco se
exigira este requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto
poner término a précticas consideradas contrarias a la competencia.

Articulo 51 bis B.- La solicitud para el
otorgamiento de una licencia no voluntaria constituirda una demanda y
debera contener todos los requisitos del articulo 254 del Codigo de
Procedimiento Civil. Conoceran de ella:

1) En el caso del articulo 51, N° 1), la Comisién
Resolutiva prevista en el decreto ley N° 211, de 1973, conforme al
procedimiento previsto en el articulo 18 del mismo decreto ley, en cuanto
sea aplicable.

2) En el caso del articulo 51, N° 2), el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial, conforme al procedimiento para
nulidad de patentes establecido en esta ley. Ademas, por resolucién
fundada en casos graves y urgentes, resolviendo un incidente especial,
podra acceder provisoriamente a la demanda. Esta resolucién se
mantendra en vigor mientras duren los hechos que fundadamente la
motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del articulo 51, N° 3), el juez de
letras en lo civil, segun las normas de competencia del Cdodigo de
Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.

Articulo 51 bis C.- La autoridad competente
deberd pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en
funcion de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea
positivo, la Comision Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad
Industrial o el juez de letras en lo civil, segun se trate del caso previsto
en los numeros 1, 2 6 3 del articulo 51, debera, por un lado, fijar la
duracion y el alcance de la licencia, limitandola para los fines para la
cual fue concedida y, por el otro, el monto de la compensacion que
pagara periodicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia
otorgada por este procedimiento serd de caracter no exclusivo y no
podra cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la
patente.
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Articulo 51 bis D.- La licencia no voluntaria
podra ser dejada sin efecto, total o parcialmente, a reserva de los
intereses legitimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron
origen a ella hubieren desaparecido y no es probable que vuelvan a
surgir. La Comisién Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad
Industrial o el juez de letras en lo civil, segun sea el caso, previa
consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estara
facultado para examinar, mediando peticion fundada, si dichas
circunstancias siguen existiendo.

No se acogera la solicitud de revocacion de una
licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las
circunstancias que dieron origen a su concesion. De igual manera la
Comision Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o
el juez de letra en lo civil, seglin sea el caso, a solicitud de una parte
interesada, podr4 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 las acordadas para el beneficiario de la licencia no
voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia
no voluntaria, en los casos previstos en los numeros 1 y 3 del articulo
51, debera ser oido el Departamento de Propiedad Industrial antes de
dictar sentencia.".

53) Reempladzase el articulo 52, por el
siguiente:

"Articulo 52.- Serd castigado con multa a
beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudare a otro haciendo uso de un
objeto no patentado, utilizando en dicho objeto las indicaciones
correspondientes a una patente de invencién, o se valiere de otro
engafio semejante.

b) El que sin la debida autorizacién fabricare,
utilizare, ofreciere o introdujere en el comercio un invento patentado o
importare o estuviere en posesion del mismo, para alguno de los fines
mencionados.

c) El que defraudare haciendo uso de un
procedimiento patentado. Esta norma no se aplicara en caso que el uso
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del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente
experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudacion imitando una
invencion patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso
de un invento con solicitud de patente en trdmite, siempre que en
definitiva la patente sea 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 utilizados en la
comisiéon de cualesquiera de los delitos mencionados en este articulo y
los objetos producidos en forma ilegal caeran en comiso. Tratandose de
productos falsificados se procedera a su destruccion. Por el contrario,
serd facultad del juez competente decidir sobre el destino de los
utensilios o elementos utilizados en la comision de estos delitos objeto
del comiso, quien ordenarda la destruccion o distribucion benéfica segun
las circunstancias del caso. En caso que se decida su donacioén, éstas
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 serd sancionada con el doble
de la multa sefialada en el inciso primero.".

54) Reempldzase el articulo 53, por el
siguiente:

"Articulo 53.- Todo objeto patentado debera
llevar la indicacion del namero de la patente ya sea en el producto
mismo o0 en el envase y debera anteponerse en forma visible la
expresion "Patente de Invencion” o las iniciales "P.1." y el numero del
registro.

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

La omision de este requisito no afectara la
validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposicion, no
podran ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.
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Cuando existan solicitudes en tramite, se
debera indicar esa situacion, en el caso que se fabriquen o
comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha
solicitud.".

55) Reemplazase el articulo 58, por el
siguiente:

"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 de
Propiedad Industrial se practicara un examen preliminar, en el cual se
verificara que se hayan acompafiado los documentos sefialados
precedentemente.”.

56) Reemplazase el articulo 59, por el
siguiente:

"Articulo 59.- Todo modelo de utilidad debera
llevar en forma visible la expresion "Modelo de Utilidad" o las iniciales
"M.U.", y el niumero del registro. La omisiéon 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.".

57) Reempldzase el articulo 61, por el
siguiente:

"Articulo 61.- Sera castigado con multa a
beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso 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) El que sin la debida autorizacion del titular o
su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines
comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entendera
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sin perjuicio de lo establecido en el articulo 49 bis C de esta ley, que
serd igualmente aplicable a esta categoria de derechos.

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

d) El que sin la debida autorizacion del titular o
de su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare
con fines comerciales un modelo de utilidad con solicitud en tramite,
siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva, la patente
otorgada. Lo anterior se entendera sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 49 bis C de esta ley, que sera igualmente aplicable a esta
categoria de derechos.

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

Los utensilios y los elementos usados en la
comisiéon de cualesquiera de los delitos mencionados en este articulo y
los objetos producidos en forma ilegal caeran en comiso. Tratandose de
los productos falsificados se procedera a su destruccion. Por el
contrario, sera facultad del juez competente decidir sobre el destino de
los utensilios o elementos utilizados en la comisién de estos delitos
objeto del comiso, quien ordenara la destruccion o distribucién benéfica
segun las circunstancias del caso. En caso que se decida su donacion,
éstas tendran el caracter de publicas y estardn exentas del trdmite de
insinuacion y de toda clase de impuestos.

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

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

58) Reemplazase la denominacion del Titulo V,
por la siguiente: "De los dibujos y disefios industriales".

59) Sustitayese el articulo 62, por el siguiente:

"Articulo 62.- Bajo la denominacion 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 fabricacion de otras unidades y que se distinga de sus similares,
sea por su forma, configuracion geométrica, ornamentacion o una
combinacién de éstas, siempre que dichas caracteristicas le den una
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apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que
resulte una fisonomia nueva.

Bajo la denominacion de dibujo industrial se
comprende toda disposicion, conjunto o combinacion de figuras, lineas y/
o0 colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su
incorporacion a un producto industrial con fines de ornamentacién y que
le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Los dibujos y diseflos industriales se
consideraran nuevos en la medida que difieran de manera significativa
de dibujos o disefios industriales conocidos o de combinaciones de
caracteristicas de dibujos o disefios industriales conocidos.

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

Los estampados en géneros, telas o cualquier
material laminar quedan comprendidos entre los articulos que pueden
protegerse como disefios industriales, siempre que rednan las condiciones de
novedad y originalidad antes sefaladas.

60) Agrégase, a continuacion del articulo 62, los
siguientes articulos nuevos:

"Articulo 62 Bis.- La proteccion conferida a los
dibujos y disefios industriales se entendera sin perjuicio de aquella que
pueda otorgarseles en virtud de las normas contempladas en esta ley y
a las contenidas en la ley N° 17.336.

Articulo 62 Bis A.- No podrén registrarse como
disefios industriales:

a) Aquellos cuya apariencia estuviese dictada
enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que
se aflada aporte arbitrario alguno por parte del disefiador;

b) Aquellos que consistan en una forma cuya
reproduccién exacta fuere necesaria para permitir que el producto que
incorpora el disefio sea montado mecanicamente o conectado con otro
producto del cual forme parte. Esta prohibicion no se aplicard tratandose
de productos en los cuales el disefio radique en una forma destinada a
permitir el montaje o la conexion multiple de los productos, o su
conexion dentro de un sistema modular.".
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61) Reempldzase el articulo 63, por el
siguiente:

"Articulo 63.- Las disposiciones del Titulo IlI,
relativas a las patentes de invencidon, son aplicables, en cuanto
corresponda, a los dibujos y 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 dibujos y
disefios industriales procede por las mismas causales sefialadas en el
articulo 50 de esta ley.".

62) Sustituyese el articulo 64, por el siguiente:

"Articulo 64.- Con la solicitud de dibujo o disefio
industrial deberdn acompafarse los siguientes documentos:

- Solicitud.

- Memoria descriptiva.

- Dibujo.

- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

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

63) Reemplazase el articulo 65, por el
siguiente:

"Articulo 65.- El registro de un dibujo o disefio
industrial se otorgard por un periodo no renovable de 10 afios, contado
desde la fecha de su solicitud.".

64) Reemplazase el articulo 66, por el
siguiente:

"Articulo 66.- Todo dibujo y disefio industrial
debera llevar en forma visible la expresién "Dibujo Industrial® o "Disefio
Industrial" o las iniciales "D.l." y el nimero del registro.

La omision de dicho requisito no afectara la
validez del dibujo o disefio industrial, pero priva a su titular de la facultad
de hacer valer las acciones penales establecidas en el articulo
siguiente.".
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65) Reempldzase el articulo 67, por el
siguiente:

"Articulo 67.- Sera castigado con multa a
beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) El que haga uso de un dibujo o disefio
industrial no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones
correspondientes a uno registrado.

b) El que sin la debida autorizacion del titular o
su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines
comerciales, un dibujo o disefio industrial registrado. Lo anterior se
entenderd sin perjuicio de lo establecido en el articulo 49 bis C de esta
ley, que serd igualmente aplicable a esta categoria de derechos.

c) El que con fines comerciales imitare un
dibujo o disefo industrial registrado.

d) El que sin la debida autorizacién del titular o
su cesionario imitare, fabricare, comercializare, importare o utilizare con
fines comerciales un dibujo o disefio industrial con solicitud en tramite,
siempre que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el
registro. Lo anterior se entendera sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 49 bis C de esta ley, que sera igualmente aplicable a esta
categoria de derechos.

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 los delitos mencionados en este articulo y
los objetos producidos en forma ilegal caeran en comiso. Tratandose de
los productos falsificados se procedera a su destruccion. Por el
contrario, sera facultad del juez competente decidir sobre el destino de
los utensilios o elementos utilizados en la comision de estos delitos
objeto del comiso, quien ordenara la destruccion o distribucién benéfica
segun las circunstancias del caso. En caso que se decida su donacion,
éstas 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.
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La reincidencia serd sancionada con el doble
de la multa sefialada en el inciso primero.".

66) Reemplazase el articulo 68, por el
siguiente:

"Articulo 68.- En los contratos de trabajo y
prestacion de servicios, cuya naturaleza 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 encargé el servicio, salvo
estipulacion expresa en contrario.".

67) Reemplazase el articulo 69, por el
siguiente:

"Articulo 69.- La facultad de solicitar el registro,
asi como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de
las invenciones realizadas por el trabajador que, segin su contrato de
trabajo, no se encuentra obligado a realizar una funcion inventiva o
creativa, le perteneceran en forma exclusiva.

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

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

68) Sustituyese el articulo 70, por el siguiente:

"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 relacibn dependiente o independiente, por
universidades o las instituciones de investigacién incluidas en el decreto
ley N° 1.263, de 1975, perteneceran a estas Ultimas, 0 a quienes 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.".

69) Sustitayese el articulo 71, por el siguiente:
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"Articulo 71.- Los derechos establecidos en
beneficio del trabajador en los 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 tendréa por no escrita.

70) Sustitayese el articulo 72, por el siguiente:

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

71) Incorpérase, a continuacion del articulo 72,
el siguiente Titulo VII, nuevo, pasando los actuales VIl y VIII a signarse
como Titulo Xl y Titulo XII, respectivamente:

"“TITULO VII
De los esquemas de trazado o topografias de los circuitos integrados”.

72) Trasladase el actual articulo 73, como
articulo 132, a continuacion del Titulo XI.

73) Incorporanse, en el nuevo Titulo VII, los
siguientes articulos, nuevos:

"Articulo 73.- Se entendera por circuito
integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el
gue los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento
activo y, alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del
cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado
a realizar una funcion electronica.

Articulo 74.- Se entenderd por esquemas de
trazado o topografia de circuitos integrados la disposicion 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 los creadores de esquemas de trazado o
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topografia de circuitos integrados y los 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, soOlo estara protegido si la
combinacién, en su conjunto, cumple con las condiciones sefialadas en
los incisos anteriores.

Articulo 76.- ElI 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 que 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 indole solo en la
medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografia
de circuitos integrados ilicitamente protegido.

Articulo 77.- ElI derecho exclusivo de
explotacién 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 integrados
realizadas por terceros con propositos privados o con el Unico objetivo
de evaluacion, analisis, investigacion o ensefianza.

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 los requisitos del articulo 75
de esta ley, haya sido creado como consecuencia del analisis y la
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evaluacién 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 incorpore 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 integrados
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 esquema de trazado o topografias de
circuitos integrados, resolverd las controversias a que pueda dar lugar la
determinaciéon de la regalia a la que se refiere el inciso anterior, segun
las normas establecidas para los 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.

Articulo 78.- La proteccion de los esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, tendra una duracién no
renovable de 10 afios, contado a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud de registro o de la 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 Reconstruccién.
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Articulo 80.- Con la solicitud de esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados, deberan acompafarse los
siguientes documentos:

-Solicitud.

-Memoria descriptiva.

-Prototipo o0 maqueta, cuando procediere.

-Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento de
Propiedad Industrial, se practicard un examen preliminar, en el cual se
verificara que se hayan acompafado 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 explotacién. En este
ultimo caso, el solicitante deberd acompafiar, junto con la solicitud de
registro, una declaracion jurada que acredite la fecha de la primera
explotacién comercial.

La tramitacion de la solicitud, asi como la
publicacion y resolucion de la misma, se ajustard a las prescripciones
gue 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 la concesion 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.

Articulo 83.- Las disposiciones de los Titulos Il
y VI, relativas a las patentes de invencion 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
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topografia de circuitos integrados, debera llevar en forma visible una
letra "T" en mayudscula 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.- Sera castigado con multa a
beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que haga uso de un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados no registrado, utilizando en dichos
objetos las indicaciones correspondientes a un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados, o0 incurriere en otra conducta
semejante.

b) El que sin la debida autorizacion del titular o
su cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines
comerciales un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados
registrado. Lo anterior se entendera sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 49 bis C de esta ley, que sera igualmente aplicable a esta
categoria de derechos.

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

d) El que sin la debida autorizacion imitare,
fabricare, comercializare, importare 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. Lo anterior se entendera sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 49 bis C de esta ley, que sera igualmente aplicable a esta
categoria de derechos.

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
comisiéon de cualesquiera de los delitos mencionados en este articulo y
los objetos producidos en forma ilegal caeran en comiso. Tratdndose de
los productos falsificados se procederd a su destruccion. Por el
contrario, serd facultad del juez competente decidir sobre el destino de
los utensilios o elementos utilizados en la comision de estos delitos
objeto del comiso, quien ordenara la destruccion o distribucién benéfica
segun las circunstancias del caso. En caso que se decida su donacion,
éstas tendran el caracter de publicas y estaran exentas del tramite de
insinuacion y de toda clase de impuestos.
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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 sefalada en el inciso primero.".

4) Incorporanse el siguiente Titulo VIII, y los
articulos 86 al 90, nuevos:

"TITULO VI
De la proteccion de la informacién no divulgada

Articulo 86.- Las personas naturales y juridicas
podran impedir que la informacion que esté legitimamente bajo su
control se divulgue a terceros o sea adquirida o explotada por terceros
sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales
honestos, en la medida en que dicha informacion:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como
cuerpo o en la configuracién y reunién precisas de sus componentes,
generalmente conocida ni facilmente accesible para personas
introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de
informacion en cuestion;

b) Tenga un valor comercial por ser secreta, y

c) Haya sido objeto de medidas razonables,
para mantenerla secreta, por la persona que legitimamente la controla.

Para los efectos de este Titulo se entenderéa
por actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisicién,
divulgacion o explotacion de informacién no divulgada, obtenida
ilegitimamente, o la divulgacion o explotacion de informacion no
divulgada con infraccion del deber legal o convencional de
confidencialidad o reserva, en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del
titular de los secretos, incluyendo practicas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.
2. El abuso de confianza.
3. La instigacion a la infraccion.

4. La adquisicion de informacién no divulgada
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por terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que
la adquisicion implicaba tales practicas, y

5. La adquisicion, divulgacion y explotacion de
datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos
farmaceéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas
entidades quimicas obtenidos por consecuencia de un esfuerzo
considerable y presentados a la autoridad competente para conocer de
la autorizacion de comercializacion de dichos productos. Todo lo anterior
se entenderd sin perjuicio de la facultad que se le reconoce a la
autoridad para divulgar tales datos por razones de interés publico o bien
adoptando las medidas que garanticen la debida proteccién de estos
datos.

Articulo 87.- Los que adquieran, divulguen o
exploten informacion no divulgada en conformidad con lo dispuesto en el
articulo precedente, seran sancionados con multa a beneficio fiscal de
25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales.

No obstante lo anterior, cuando no se hubiere
producido un perjuicio patrimonial efectivo para el titular de Ila
informacién, la multa no podra exceder de 500 Unidades Tributarias
Mensuales.

Las personas condenadas seran obligadas al
pago de las costas, dafios y perjuicios causados al titular de la
informacién no divulgada.

Los utensilios y los elementos utilizados en la
explotaciéon y los objetos producidos en forma ilegal, caeran en comiso.
Tratdndose de los productos producidos en forma ilegal se procedera a
su destruccion. Por el contrario, serd facultad del juez competente
decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados en la
explotacion objeto del comiso, quien ordenara la destruccion o
distribucion benéfica segun las circunstancias del caso. Las donaciones
gue la distribucién implica tendran el caracter de publicas y estaran
exentas del tramite de insinuacion, al igual que de toda clase de
impuestos.

Asimismo, el juez de la causa podrd, cuando
sea pertinente, disponer de inmediato su incautacion.

De igual manera, el juez de la causa podra,
cuando proceda, disponer la restitucion del o de los soportes fisicos que
contengan la informacion no divulgada y que obren en poder del
presunto infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas
precautorias que procedan.
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La reincidencia serad sancionada con el doble
de la multa sefalada en el inciso primero.

Articulo 88.- Las disposiciones y sanciones
establecidas en este Titulo se entenderan sin perjuicio de las contenidas
en leyes y reglamentos especiales.

En la aplicacién de este Titulo se deberan tener
en consideracién las normas constitucionales, legales y reglamentarias
establecidas en beneficio de la privacidad, incluidas las relativas a la
proteccion de los datos de caracter personal. En caso de conflictos
entre unas y otras, primaran las concernientes a la privacidad.

Articulo 89.- Las disposiciones preliminares del
Titulo | de esta ley son aplicables, en cuanto corresponda, a la
informacién no divulgada, sin perjuicio de las disposiciones especiales
contenidas en este Titulo.

Articulo 90.- Derb6gase el articulo 284 del
Caodigo Penal. No sera aplicable, para los efectos de esta ley, lo
dispuesto en el articulo 18, N° 2, del Cédigo de Procedimiento Penal.".

75) Incorporanse el siguiente Titulo 1X, y los
articulos 91 al 105, nuevos:

"TITULO IX
"De las indicaciones geograficas y denominaciones de origen

Articulo 91.- La presente ley reconoce vy
protege las indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen de
conformidad con las siguientes disposiciones:

a) Se entiende por indicacion geografica
aquella que identifica un producto como originario del pais o de una
region o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputacion u
otra caracteristica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su
origen geografico.

b) Se entiende por denominaciéon de origen
aquella que identifica un producto como originario del pais, o de una
region o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad,
reputacion u otra caracteristica del mismo sea imputable
fundamentalmente a su origen geografico, teniendo en consideracion los
factores naturales y humanos, y cuya extraccién de las materias primas,
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produccién, transformacion o elaboracion se realicen dentro de una zona
geogréfica delimitada.

Articulo 92.- Las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen se regularan por las normas de esta ley y por
los reglamentos especificos de uso que se aprueben. Lo anterior se
entenderd sin perjuicio de las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Soleado y las que
se refieren a la zonificacién viticola, prevaleciendo respecto de ellas las
normas especificas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geograficas y denominaciones
de origen no podran ser objeto de apropiacién por terceros ni
susceptibles de constituir sobre ellas cualquiera proteccion juridica o
gravamen que limite o impida su uso por los interesados que cumplan
con los requisitos establecidos en esta ley.

Articulo 93.- EI reconocimiento de una
indicacion geografica o denominacion de origen, se hara por el
Departamento de Propiedad Industrial, mediante la incorporacion de la
misma en un Registro de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de
Origen que se llevara al efecto.

Cualquier persona natural o juridica, podra
solicitar el registro de una indicacion geografica o denominacion de
origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores,
fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma juridica 0 su
composicion, cuyos predios o establecimientos de produccion o de
fabricacién se encuentren dentro de la zona de delimitacion establecida
por la indicacion geografica o denominaciéon de origen solicitada y
cumplan con los demas requisitos sefialados en esta ley. También
podran solicitar el reconocimiento de una indicacion geogréafica o
denominacién de origen, las autoridades nacionales, regionales,
provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones geogréficas de
Sus respectivas circunscripciones.

Articulo 94.- No podran reconocerse como
indicaciones geograficas o denominaciones de origen los signos o
expresiones:

a) Que no se conformen con las definiciones
contenidas en el articulo 91 de esta ley.

b) Que sean contrarias a la moral o al orden
publico.
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c) Que puedan inducir al publico a error sobre
la procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo
del producto.

d) Que sean indicaciones comunes 0 genéricas
para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las
consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como
por el publico en general.

e) Que sea igual o similar a otra indicacion
geografica o denominacion de origen reconocida para el mismo
producto.

Articulo 95.- Los titulares de indicaciones
geograficas y denominaciones de origen extranjeras protegidas en su
respectivo pais que no se encuentren en alguna de las situaciones
sefaladas en el articulo 94 tendran la misma proteccion que esta ley le
otorga a las indicaciones geograficas nacionales.

Sin embargo, no procedera lo dispuesto en el
inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o
convenios internacionales, no exista la obligacién en Chile de reconocer
la vigencia o efecto juridico a indicaciones geograficas o
denominaciones de origen extranjeras o cuando tales indicaciones o
denominaciones, por cualquier motivo, dejen de estar protegidas en su
pais de origen o hayan caido en desuso en ese pais.

En particular, no estaran sujetas a la proteccién
establecida en el inciso primero de este articulo las indicaciones
geogréaficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen
vinos y bebidas espirituosas, en relacion con bienes y servicios, y que
hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en
el territorio nacional para identificar esos mismos bienes 0 servicios u
otros afines en Chile, durante diez afios como minimo, antes del 15 de
abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Articulo 96.- La solicitud de reconocimiento de
una indicacién geografica o denominacion de origen deberd indicar:

a) Nombre, domicilio, Rol Unico Tributario, si
procediera, y actividad del solicitante relacionada con la indicacién o
denominacién pedida.

b) La indicacion geografica o denominacion de
origen.
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c) El area geogréfica de produccion, extraccion,
transformacién o elaboracion del producto que se distinguira con la
indicacion o denominacién, delimitandola a los caracteres geograficos y
la division politico-administrativa del pais.

d) La descripcion detallada del producto o los
productos que distinguird la indicacion o denominacion solicitada, asi
como sus caracteristicas o cualidades esenciales del mismo.

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional
competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las
caracteristicas o cualidades que se le atribuyen al producto son
imputables fundamental o exclusivamente a su origen geografico.

f) Un proyecto de reglamento especifico de uso
y control de la indicacién o denominacion solicitada.

Articulo 97.- El Departamento de Propiedad
Industrial no aceptard a tramitacion aquellas solicitudes que no cumplan
con lo sefialado en el articulo anterior o se encuentren en alguno de los
casos sefalados en el articulo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitacion,
la resolucion correspondiente, no obstante la reconsideracién que pueda
solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podra
ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso
deberd presentarse dentro del plazo de 15 dias contados desde la
notificacion de rechazo por el estado diario.

Articulo 98.- Tratandose de indicaciones
geograficas o denominaciones de origen relativas a productos
agropecuarios, se requerira de informe previo favorable del Ministerio de
Agricultura para el reconocimiento de las mismas. Dicho informe se
deberd emitir dentro del plazo de 30 dias a contar de la fecha de
requerimiento del mismo por el Jefe del Departamento de Propiedad
Industrial.

Sin perjuicio de lo que resuelva la autoridad, si
no hubiere un pronunciamiento dentro del plazo indicado, el informe se
entenderd favorable a la solicitud.

Articulo 99.- La resolucion que conceda el
registro de una indicacion geografica o denominacion de origen
sefialara:

a) La indicacion geogréafica o denominaciéon de
origen reconocida.
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b) La zona geografica delimitada de produccion,
extraccion, transformacion o elaboracién cuyos productores, fabricantes
o artesanos tengan derecho a usar la indicacion o denominacion.

c) Los productos a los cuales se aplicara la
indicacién geografica o denominacién de origen y las cualidades o
caracteristicas esenciales que éstos deben tener.

d) La calificacion, de conformidad con el mérito
de los antecedentes acompafados, de tratarse de una indicacion
geografica o de una denominacion de origen.

Asimismo, tal resoluciéon aprobara y ordenara el
registro del reglamento especifico de uso y control de la indicacion
geografica o denominacién de origen reconocida.

Articulo 100.- El registro de una indicacion
geografica o denominacién de origen tendra duracién indefinida.

El registro podra ser modificado en cualquier
tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el
articulo 96. La modificacion deberd sujetarse al procedimiento de
registro, en cuanto corresponda.

Articulo 101- A peticién de cualquier interesado,
procedera la declaracion de nulidad del registro de la indicacion
geografica o denominacion de origen cuando se hayan infringido alguna
de las prohibiciones establecidas en el articulo 94 de esta ley.

Articulo 102.- En cuanto corresponda, las
normas de los Titulos | y Il y las disposiciones reglamentarias relativas a
las marcas comerciales, seran aplicables a los procedimientos de
examen, publicacion, registro y nulidad de las indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen de que trata este Titulo.

Articulo 103.- Solamente los productores,
fabricantes o artesanos que desempefian su actividad dentro de la zona
geografica delimitada podran usar comercialmente la indicacion
geografica o denominacién de origen reconocida para los productos
indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos
gue desempeiian su actividad dentro de la zona geografica delimitada,
inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el
reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar la indicacion
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geografica o denominacion de origen en relacion con los productos
sefialados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que
regulan el uso de la indicacion.

Solamente los productores, fabricantes o
artesanos autorizados a usar una indicacion geografica o denominacion
de origen reconocida, podran emplear en la identificacién del producto la
expresion "Indicacion Geografica" o "Denominacién de Origen", segun
corresponda.

Articulo 104.- Las acciones relativas al derecho
de usar una indicacion geografica o denominacion de origen reconocida
se ejerceran ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conoceran
de ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

Articulo 105.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que sin la debida autorizacidon usaren,
con fines comerciales, una indicacion geografica o denominacion de
origen igual o semejante para productos idénticos o relacionados. Lo
anterior se entenderd sin perjuicio de lo establecido en el articulo 19 bis
E de esta ley, que sera igualmente aplicable a esta categoria de
derechos.

b) Los que en el uso de una indicacién
geografica o denominaciobn de origen 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 o imitaren una indicacion geografica o
denominacién de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicacién geogréfica o
denominacién de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones
correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta
semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o
embalajes que lleven una indicacién geografica o denominacién 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
indicacion geogréafica.
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Tratandose de indicaciones geograficas o
denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohdlicas, tanto
nacionales como extranjeras, las infracciones establecidas en las letras
precedentes se cometeran incluso cuando se indique el verdadero origen
del producto o se utilice la indicacién geografica o denominacion de
origen traducida o acompafiada de expresiones tales como "clase",
"tipo", "estilo", "imitacién" u otras analogas. De igual forma, este inciso
se aplicara respecto de las denominaciones de origen establecidas en la
ley N° 18.455 y de las disposiciones relativas a zonificacion viticola.

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

Los condenados de acuerdo a este articulo,
seran obligados al pago de las costas, dafios y perjuicios causados a los
legitimos usuarios de la indicacion geogréafica o denominacion de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la
falsificacion o imitacion y los objetos con indicaciones geograficas o
denominaciones de origen falsificadas, caeran en comiso. Tratandose de
los objetos con indicaciéon geografica o denominacion de origen
falsificada, se procedera a su destruccion. Por el contrario, sera facultad
del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o
elementos utilizados para falsificacion o imitacion de los objetos
decomisados, quien ordenara la destruccion o distribucién benéfica
segun resulte de las circunstancias del caso. Asimismo, el juez de la
causa podra disponer de inmediato su incautacion, sin perjuicio de la
facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. Estas
donaciones tendran el caracter de publicas y estaran exentas del tramite
de insinuacion y de toda clase de impuestos.".

76) Agréganse el siguiente Titulo X, y los
articulos 106 al 131, nuevos:

"TITULO X
De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Parrafo 1°
De las acciones civiles

Articulo 106.- Los delitos tipificados en esta ley
y la correspondiente accidén y sancion penal, se aplicaran sin perjuicio
de las acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los
derechos consagrados en ella.
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En particular, el titular cuyo derecho industrial o
informacion no divulgada sea lesionado, podrd demandar civilmente:

a) La cesacion de los actos que violen su
derecho.

b) La indemnizacion de los dafos y perjuicios
causados de conformidad con las normas establecidas en este Titulo.

c) La adopcion de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la infraccion, en particular la incautacion y el comiso
de conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas
categorias de derechos reconocidos en esta ley.

d) La publicacion de la sentencia a costa del
condenado mediante anuncios en un diario a eleccion del demandante.
Esta medida serd aplicable cuando la sentencia asi lo sefale
expresamente.

Habra también accion civil para impedir el dafio
contingente o amenaza de dafio en contra de los derechos consagrados
en esta ley.

Articulo 107.- Serd competente para conocer de
las acciones a que de lugar la aplicacién del presente Titulo, el juez de
letras del lugar donde se haya cometido el hecho ilicito, la amenaza de
infracciéon o la infraccion a los derechos correspondientes. Habiendo
varios tribunales en el mismo territorio, se aplicaran las reglas de
distribucion de causas que correspondan, de acuerdo a lo establecido
por la respectiva Corte de Apelaciones. Si fueren varios los lugares
donde se hubiere cometido el hecho ilicito, la amenaza de infracciéon o la
infraccién a los derechos correspondientes, la accion podra entablarse
ante el juez en lo civil de cualquiera de ellos, a eleccion del demandante.

Cuando la accién haya sido precedida por una
solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedara radicada en el
tribunal que conoci6 de tal medida.

Articulo 108.- Las acciones civiles establecidas
en el articulo 106 se tramitaran conforme al procedimiento sumario y
corresponderd a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio
de la accion penal que pueda proceder.

Articulo 109.- El ejercicio previo de las acciones
civiles establecidas en este Titulo no implicara la renuncia de la accién
penal.
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No obstante lo anterior, deducidas las acciones
en sede civil, no podra procederse criminalmente, sino hasta que quede
ejecutoriada la sentencia que acogiere total o parcialmente la demanda.
En todo caso, la notificacion valida de la demanda interrumpira la
prescripcion de la accion penal. La sentencia que rechazare totalmente
la demanda extinguira las acciones penales que emanaren de los hechos
contenidos en ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la accién penal
inhibira al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por
objeto indemnizar los dafios y perjuicios por infraccion de los derechos
contemplados en esta ley, la que podra ejercerse independientemente
del proceso penal o dentro de éste. En este ultimo caso, dicha accion se
ejercerd en la forma establecida en el Cédigo Procesal Penal.

Articulo 110.- La indemnizacién de los dafios y
perjuicios efectivamente causados y acreditados, se estimara sobre la
base de las utilidades y beneficios que el perjudicado dejare de percibir
como consecuencia de la comercializacion efectuada por el infractor de
los productos o servicios ilicitos.

En ausencia de dichas utilidades y beneficios,
como consecuencia de la no explotacion de los derechos protegidos, la
indemnizacién se estimara sobre la base de las utilidades y beneficios
que el infractor habria percibido de la comercializacién de los productos
0 servicios ilicitos.

Articulo 111.- La cuantia del lucro cesante se
determinard, a elecciobn del demandante, de conformidad con las
siguientes reglas:

a) Los beneficios que el titular hubiere obtenido
mediante el uso o explotacion del derecho si no hubiera tenido lugar la
infraccion.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor,
como consecuencia de la violacion.

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 ya se hubieran concedido.

Articulo 112.- La indemnizacion de dafios y
perjuicios podra exigirse solamente respecto de los actos de infraccion



68

realizados durante los cinco afios anteriores a la fecha en que se haya
ejercitado la correspondiente accion.

Articulo 113.- Sin perjuicio de las otras
acciones contempladas en este Titulo, no responderan por dafios y
perjuicios las personas que hubieren comercializado productos que
infrinjan un derecho de patente de invencién, modelo de utilidad, dibujo o
disefio industrial y esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados, salvo que estas mismas personas los hubiesen fabricado o
producido, o los hubiesen comercializados con conocimiento de que
estaban cometiendo una infraccion.

Articulo 114.- El juez de la causa estara
facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de
gue dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la
produccion o elaboracion de los productos o procedimientos materia de
la infraccion, y respecto de los circuitos de distribuciéon de estos
productos.

Articulo 115.- En estos procesos, el juez
apreciard la prueba segun las reglas de la sana critica y debera ser oido
el Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.

Articulo 116.- Las acciones civiles
contempladas en este Titulo prescribiran en el término de 5 afos,
contado desde que se cometidé por ultima vez la infraccion.

Parrafo 2°
De las medidas precautorias

Articulo 117.- Las medidas precautorias
procederan en todos los asuntos que digan relacion con los hechos
ilicitos en contra de derechos de propiedad industrial, la infraccion o
amenaza inminente de infraccién de estos derechos.

Se entendera que proceden las medidas
precautorias, entre otras, en las controversias que digan relacién con
hechos ilicitos, infracciones o amenazas inminentes de infraccion de las
siguientes facultades del titular de los referidos derechos:

a) ElI derecho exclusivo a fabricar,
comercializar, importar o usar con fines comerciales el objeto patentado
u obtenido al amparo del procedimiento patentado;

b) El derecho exclusivo de realizar los mismos
actos con relacion a articulos protegidos por una marca de productos,
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las actividades amparadas por una marca de servicios y otros signos
distintivos amparados por la legislacion;

c) ElI derecho exclusivo a fabricar,
comercializar, importar o usar con fines comerciales el producto
amparado por un modelo de utilidad o un dibujo o disefio industrial;

d) El derecho exclusivo a utilizar la informacion
no divulgada, a la vez de mantenerla bajo reserva y en el dominio
privado, y

e) El derecho exclusivo sobre un esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados.

Articulo 118.- Sin perjuicio de otras medidas
precautorias, el tribunal podra decretar las siguientes:

a) La cesacion inmediata de los actos que
constituyan la presunta infraccion;

b) El secuestro de los productos objetos de la
presunta infraccion y de los materiales y medios que sirvieran
principalmente para cometerla. Tratandose de signos distintivos, podra
ademas decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas,
material impreso o de publicidad que ostenten el signo objeto de la
presunta infraccion;

c) El nombramiento de uno o mas interventores;

d) La prohibicion de publicitar o promover de
cualquier manera los productos objeto de la presunta infraccion, y

e) La retencién en poder de un establecimiento
de crédito o de un tercero de los bienes, dineros o valores que
provengan de la venta o comercializacion de dichos productos, en
cualquier forma.

Articulo 119.- Al requerir la medida, el
solicitante deberd acreditar su calidad de titular del derecho que
reclama, expresar la accién gque se propone interponer y someramente
sus fundamentos, acompafiando los antecedentes que permitan
presumir la existencia de la infraccion reclamada. Asimismo, en la
medida de lo posible y cuando proceda, deber4d acompafiar una
descripcion suficientemente detallada de los objetos a los cuales se
aplicara la medida y del lugar donde estos podrian encontrarse.
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Articulo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal
podra acceder a lo solicitado, sin mas trdmite. Si lo considera necesario,
para acceder a lo solicitado, podra requerir al solicitante de la medida, la
constitucion de una garantia que permita caucionar los eventuales dafos
y perjuicios que puedan originarse. La persona que haya constituido la
garantia o quien ella afecte, podra solicitar en forma fundada y en
cualquier momento, que sea modificada, reducida o alzada.

Articulo 121.- Si las medidas precautorias se
dejan sin efecto o, en definitiva, se rechaza la accién que ellas
pretendian asegurar, los afectados deberan ser resarcidos de los dafios
y perjuicios que ellas le hayan causado, cuando la demanda o querella
haya carecido de fundamento plausible, de lo cual el tribunal dejara
constancia en la sentencia.

Procedera la indemnizacibn de perjuicios
causados siempre que las medidas hayan quedado o se hayan dejado
sin efecto, por inactividad imputable al solicitante.

Articulo 122.- En casos urgentes, las medidas
precautorias podran otorgarse sin que se acompafie el comprobante que
acredite el derecho que se reclama, por un término no superior a diez
dias y exigiéndose garantia de los perjuicios que puedan ocasionarse.

Articulo 123.- Las medidas precautorias
solicitadas podran llevarse a cabo antes de notificarse a las personas
gue resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de
los diez dias habiles siguientes a la fecha en que se hayan realizado,
plazo que podra ser ampliado por el juez en el evento que se hayan
iniciado los tramites de notificacion sin que se haya podido realizar tal
diligencia por causa no imputable al que la solicita.

En todo caso, solicitada la medida antes de
presentada la demanda o querella o conjuntamente con una u otra, el
término maximo para poner en conocimiento del afectado tales medidas
sera el de la notificacion de la demanda civil o al citarsele o detenérsele
como consecuencia de la denuncia o querella, practicAndose en tal
evento la notificacion por el tribunal.

Articulo 124.- El juez deberda, de oficio o a
peticiébn de parte, nombrar los ministros de fe, interventores, u otros
terceros que sean necesarios para dar cumplimiento a las medidas
solicitadas.

Articulo 125.- Las medidas precautorias podran
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solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la accion civil o
penal.

Articulo  126.- Solicitadas las medidas
precautorias antes de deducir la accion civil o penal, es decir, como
medida prejudicial, el solicitante presentara su demanda en el término de
quince dias; dicho plazo podr4d ampliarse hasta por treinta dias si
existieren motivos fundados para ello. En caso de no ser presentada la
demanda o querella dentro de los plazos anteriormente sefialados, quien
las haya obtenido respondera por los dafios y los perjuicios causados a
aqueél en contra de quien se hayan decretado.

Articulo 127.- Deducida la demanda civil por el
solicitante de las medidas precautorias, éste debera solicitar que
aquellas sean mantenidas.

Deducida la querella, el juez deber4d mantener
tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de proteccién para
hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para
asegurar las responsabilidades pecuniarias del infractor, asi como su
castigo.

Parrafo 3°
De las medidas prejudiciales

Articulo 128.- En cuanto corresponda, seran
aplicables en los procedimientos que den lugar las acciones a que se
refiere este Titulo, las medidas prejudiciales propiamente tales
consagradas en el Titulo Cuarto del Libro Segundo del Cdédigo de
Procedimiento Civil, las que se tramitaran por el procedimiento por él
establecido, con las excepciones y reglas especiales a que se refieren
los péarrafos primero y segundo de este Titulo.

Parrafo 4°
De las disposiciones comunes a este Titulo

Articulo 129.- En los procedimientos regulados
por esta ley, las partes tendran el derecho de solicitar la confidencialidad
de ciertas piezas o pruebas del proceso.

Articulo 130.- Las normas contenidas en este
Titulo se aplicaran, en todo aquello que no resulte incompatible, a las
infracciones o amenazas de infraccion de los derechos de autor y
conexos consagrados en la ley N° 17.336; y a las infracciones o
amenazas de infraccion de los derechos de los obtentores de las nuevas
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variedades vegetales a los que hace referencia la ley N° 19.342,
respectivamente.

Articulo 131.- En lo no previsto por este Titulo
regiran las disposiciones del Codigo de Procedimiento Civil y Cadigo
Procesal Penal, en lo que corresponda.”.

77) Sustituyese el paragrafo del Titulo VII, que
ha pasado a ser Xl, por el siguiente:

"TITULO XI
Articulo Final".

ARTICULOS TRANSITORIOS

Articulo 1°.- Los recursos de apelacion 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 refiere el
articulo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificada por el articulo Unico de
esta ley.

No obstante lo anterior, los articulos 17 bis C,
17 bis D y 17 bis E entrardn en vigencia una vez que el Ministro de
Economia, Fomento y Reconstruccion proceda a la designacion de los
ministros alternos, de conformidad con el articulo 17 bis C, mencionado.
La designacion debera efectuarse dentro de un plazo que no excedera
de dos afos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.

Articulo 2°.- Las solicitudes de registro de
marcas, patentes, modelos de utilidad 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
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 utilidad o disefios
industriales, podran formular una nueva solicitud que se ajustara a las
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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 invencion sin oposicion
pendiente o de un disefio industrial, 0 sus cesionarios, que estimen que
su invencién o disefio corresponde a un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados, de acuerdo al Titulo VII de esta ley,
podran formular una nueva solicitud que se ajustara a las disposiciones
de la presente ley, la cual mantendra la prioridad de la solicitud original.

Articulo 3°.- 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 los productos o servicios
especificos y determinados, con la indicacion de la o las clases del
Clasificador Internacional a que pertenecen.

Articulo 4°.- Estaran sujetas al pago de los
derechos a que se refiere el articulo 18 de la ley N° 19.039, sustituido
por el articulo Unico de esta ley, las solicitudes de registro de marcas,
patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios industriales y
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados presentadas
con posterioridad a la entrada en vigencia de 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 lo establecido en el inciso cuarto del
articulo 18, citado.

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, mencionado.

Articulo 5°.- El plazo sefialado en el articulo 23
bis C, de la ley N° 19.039, incorporado por el articulo Unico de esta ley,
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
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entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovacion
ocurrida con posterioridad a esa fecha.

Articulo 6°- Las patentes de invencion
concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozaran de proteccion por un
periodo no renovable de 20 afios contados desde la fecha de
presentacion de la respectiva solicitud.

Articulo 7°.- Mientras mantenga su vigencia el
Cddigo de Procedimiento Penal, la remision efectuada por el articulo 131
de la ley N° 19.039, incorporado por el articulo Unico de esta ley, se
hace extensiva también a dicho Cddigo, en lo que corresponde.

Articulo 8°.- Dentro del plazo de 6 meses,
contado desde la fecha de publicacion de esta ley, el Presidente de la
Republica debera dictar su reglamento.

Articulo 9°.- Esta ley empezaré a regir el dia en
gue se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la
disposicion transitoria anterior.

Articulo 10.- Dentro del plazo de un afio
contado desde la fecha de publicacion de esta ley, el Presidente de la
Republica, mediante uno o méas decretos con fuerza de ley, establecera
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039.

Articulo 11.- El mayor gasto fiscal que demande
el funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el
articulo 17 bis C, de la ley N° 19.039, modificado por el articulo Unico de
esta ley, se financiara con cargo al subtitulo 21, item 03, asignacién 001,
del presupuesto de la Subsecretaria de Economia."”.

Acordado en sesiones de fechas 13 y 20 de
agosto de 2002, con asistencia de los Honorables Senadores sefiores
José Garcia Ruminot (Presidente), Jaime Gazmuri Mujica, Jorge
Lavandero lllanes (Mariano Ruiz-Esquide Jara) y Jovino Novoa Vasquez.

Sala de la Comision, a 27 de agosto de 2002.



FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisién
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RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA ACERCA DEL
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE
PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

(Boletin N° 2.416-03)

. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO
POR LA COMISION:

a) Cumplir las obligaciones contraidas por Chile en virtud del Acuerdo
de Marrakech y sus anexos, en lo relativo a los privilegios
industriales y a la proteccion de los derechos de propiedad
industrial.

b) Adecuar la ley N° 19.039 al Convenio de Paris, de 1991.

c) Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un

lenguaje técnico y juridico mas depurado.

Il. ACUERDOS: aprobado en general, por unanimidad. (3x0)

lll. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION:
un articulo permanente Unico, compuesto por 77 numerales, agrupados
en Xl Titulos, divididos en Parrafos y 11 articulos transitorios.

IV. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL: el proyecto contiene
disposiciones de caracter organico constitucional, que se refieren a la
organizacioén y atribuciones de tribunales, cuales son: del articulo unico,
N° 16), letra a); N° 17; N° 18), articulo 17 bis B; N° 20), articulos 17 bis C
y 17 bis D; N° 37); N° 52), articulos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis D; N° 70);
N° 73), articulo 77 N° 3, parrafo final; N° 75), articulos 97, inciso
segundo, y 104; N° 76), articulo 107, y el articulo 1° transitorio.

El parecer de la Corte Suprema fue recabado en tres oportunidades,
durante el primer trdmite constitucional en la Cadmara de Diputados. En
respuesta a un nuevo oficio, dirigido por el Senado al iniciarse el
segundo tramite constitucional, la Corte se remiti6 a sus respuestas
anteriores y afadié que el articulado no se ha adecuado a la reforma
procesal penal.

V. URGENCIA: simple.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje del Presidente de la Republica,
iniciado en la Camara de Diputados.
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VIl. TRAMITE CO’NSTITUCIONA'L: primero.
VIil. APROBACION POR LA CAMARA DE DIPUTADOS: aprobado en
general, por 76 votos, en sesion del 5 de marzo de 2002.

IX. INICIO TRAMITACION EN EL SENADO: 2 de julio de 2002.

X. TRAMITE REGLAMENTARIO: primero, discusién en general.

Xl. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA

MATERIA:

1) Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.

2) Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.

3) Ley N° 19.342, sobre Regulacion de Derechos de Obtentores de
Nuevas Variedades Vegetales.

4) Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. N° 16, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de 1995.

5) Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial,
promulgado por D.S. N° 425, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de 1991.

6) D.L. N° 211, de 1973, que fij6 normas para la Defensa de la Libre

Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se
encuentra en el D.S. N° 511, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, de 1980.

Valparaiso, 27 de agosto de 2002.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comisién
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