BOLETIN N° 2.416-03-2

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA, FOMENTO Y
DESARROLLO RECAIDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039,
QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES
Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisién de Economia, Fomento y Desarrollo
pasa a informaros el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S. E. el Presidente

de la Republica, individualizado en el epigrafe.

En este tramite, la Comision contdé con la participacion

de las siguientes personas:

-0 Alvaro Diaz Pérez, Subsecretario de Economia, Fomento y Reconstruccion.

-1 Eleazar Bravo, Jefe Subrogante del Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién.

-2 Carmen Iglesias, Jefa del Area Juridica del Departamento de Propiedad
Industrial, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

-3 Sabina Puente, abogada, asesora del Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

-4 Marcos Arellano, abogado, asesor del Departamento de Propiedad Industrial
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

-5 Bernardita Fernardez, asesora del Ministro de Economia, Fomento vy

Reconstruccion.
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CONSTANCIA REGLAMENTARIA PREVIA.-

La Comision acordé que los articulos, que a continuaciéon
se indican, corresponden ser votados por la Camara con quérum especial, por ser
norma de ley orgénica constitucional, referidas a modificaciones de textos de la ley de
organizacién y atribuciones de los tribunales, contemplada en el articulo 74 de la

Constitucion Politica de la Republica:

-Articulos: 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis D, 31 bis, 51
bis B N°s. 1y 3, 51 bis C, 51 bis D, 72, 104, 107 y 109.
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CONSTANCIA REGLAMENTARIA.-

En conformidad con lo dispuesto en el articulo 288 del

reglamento de la Corporacion, se hace expresa mencion de lo siguiente:

.- ARTICULOS QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES NI DE
MODIFICACIONES.-

Se encuentran en esta situacion reglamentaria los
siguientes articulos del proyecto en estudio, que no fueron objeto de indicacion ni

modificados:

Articulos: 1°, 4°, 6°, 8°, 11, 12, 14, 16, 17, 17 bis A), 17
bis B), 17 bis C), 17 bis D), 17 bis E), 18, 18 bis A), 18 bis B), 18 bis D), 18 bis E),
18 bis F), 19, 19 bis A), 19 bis B), 19 bis C), 19 bis D), 19 bis E), 20, letras a), b),
c), d), e), f), g), h), i), j) y k), 20 bis (intercalado, a continuacién del articulo 20),
22, 23, 23 bis A), 23 bis B), 23 bis C), 23 bis D), 27, 27 bis (intercalado, a
continuacién del articulo 27), 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 bis, 45,
49, 49 bis A), 49 bis B), 49 bis C), 50, 51 bis A), 53, 58, 59, 61, 62, 62 bis, 62 bis
A), 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 132 y 133, disposiciones transitorias de la ley N° 19.039: primera, segunda,
tercera y cuarta, y articulos transitorios nuevos: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 6°, 7°, 8°, 9°, 10
y 11.

De los articulos antes indicados, los siguientes
corresponden ser votados, en atencion a que contienen disposiciones de ley organica

constitucional:
Articulos: 16, 17 bis B, 17 bis C, 17 bis Dy 72.
Los articulos restantes deberdn ser aprobados por la

Corporacion, ipso-jure Yy sin votacion, de conformidad con lo dispuesto en el inciso

segundo del articulo 131 del reglamento.
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Il.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARACTER ORGANICO
CONSTITUCIONAL O DE QUORUM CALIFICADO.

Por acuerdo de la Comisidn, los siguientes articulos
deben ser aprobados con quérum de ley Organica Constitucional, debido a que
modifican la ley que determina la organizacién y atribuciones de los Tribunales de
Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero de articulo 74 de la

Constitucion Politica de la Republica:

Articulos: 16, 17 bis B), 17 bis C), 17 bis D), 31 bis,
51 bis B) N°s. 1y 3, 51 bis C), 51 bis D), 72, 104, 107 y 109.
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lll.- ARTICULOS SUPRIMIDOS.-

La Comisibn aprobé por asentimiento unanime la
indicacion de los Diputados sefiores Cornejo, Olivares y Salas, que propone suprimir
el articulo 130 del proyecto de ley, del siguiente tenor:

“Articulo 130.- Se considerard como presuncién grave
en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que se haya dictado
en contra de éstos en procesos sobre oposicion o nulidad de los derechos de que

se trate.”.
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IV.- ARTICULOS MODIFICADOS.-

La Comision, en este tramite reglamentario, modificé los
siguientes articulos:

Articulo 5°.-

Los Diputados sefiores Kast y Uriarte, por una parte, y
los Diputados sefiores Galilea, don Pablo y Vargas por otra, formularon indicacion

para sustituir el articulo 5°.



Lo Diputados sefiores: Correa, Encina, Galilea, don
Pablo, Hidalgo, Jeame, Kast, Martinez, Olivares, Ortiz, Saffirio, Tuma, Uriarte y
Walker, presentaron indicacién para sustituir este articulo, la que fue aprobada por

unanimidad.

Se expresd en el debate habido que en caso que
se decida reponer la oposicion para patentes, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados e indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen, ello permitirad a quienes se sientan afectados por
la solicitud de registro de alguno de estos derechos de propiedad industrial,
hacer sus descargos y, en definitiva, ser considerados partes en los
respectivos procesos con todo lo que ello implica.

Se agregdé que si se decide reponer la oposicidon
para patentes, esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,
indicaciones geograficas y denominaciones de origen seria mas adecuado
establecer un plazo de 45 dias para presentar y responder dichas
oposiciones, asi como también para el término probatorio dado que,
conforme a lo que indica la experiencia, el plazo de 60 dias que contempla
la ley N° 19.039 resulta excesivo. Se sefalé que los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados y las indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen son categorias de derechos de Propiedad
industrial incorporados en el proyecto de modificacién a la ley N° 19.039 y
que, por tanto, el articulo 5° de la ley vigente no considera.

Tratdndose de marcas comerciales, modelos de
utilidad y dibujos industriales, se mantienen los plazos y la posibilidad de
presentar oposicion. Se incorporan, en el mismo orden de cosas, los dibujos

industriales, que son regulados junto con los disefos.

El Gobierno, a través del Subsecretario de
Economia, Fomento y Reconstruccién comentdé al respecto que cuando
originariamente se decidié eliminar el tema de la oposicién, se consideraba
que ésta constituia un obstaculo entrabador del proceso de tramitacién de
la solicitud de una patente. Luego, se llegé a la conclusiéon de que del total
de patentes solicitadas en tramites u otorgadas, sélo el 2% estaba con
oposicion y del total de patentes farmacéuticas, menos de un 5% estaba

con oposicién.



Se recorddé que la demora y retraso en el proceso
de tramitacion de una patente no se debe a la oposicién, sino que se
produce en el momento en que se designan los peritos lo cual demora
meses y retarda el proceso por escasez de recursos presupuestarios. Por
otro lado, ha habido un aumento en la demanda de patente. La reposicion
de solicitud de la oposicién parece razonable, ya que es un procedimiento
que no retrasa por si mismo el otorgamiento de patente.

Se hizo presente que si se repone la oposicién,
debe ser incorporada también en los articulos 7, 9, 10 y 18 bis C), para que
el proyecto sea arménico y consistente.

Por asentimiento unanime se rechazaron las
indicaciones de los Diputados sefiores Kast, Uriarte, Galilea, don Pablo y Vargas
como, asimismo, la de los Diputados sefiores Cornejo, Olivares y Salas, para

intercalar una palabra, en el inciso primero y reemplazar el inciso segundo.

- La Comisién aprobé el nuevo texto, por asentimiento

unanime, del siguiente tenor:

“Articulo 5°.- Cualquier interesado podra formular oposicion a la
solicitud de marca, patente de invencién, modelo de utilidad, dibujo y disefio industrial,
esquema de trazado o topografia de circuitos integrados e indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen. La oposicion debera presentarse dentro del plazo de 30 dias
contado desde la fecha de la publicacion del extracto respectivo.

El plazo sefialado en el inciso anterior sera de 45 dias
tratandose de solicitudes de patentes de invencién, esquemas de trazado o topografias de

circuitos integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de origen.”.
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Articulo 7°.-

Los Diputados sefiores Correa, Encina, Galilea, don
Pablo, Hidalgo, Jeame, Martinez, Ortiz, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon
indicacion para sustituir el articulo 7° por otro, que responde a observaciones de
diversos sefiores Diputados hechas presente en el debate y adecua el texto a lo

aprobado respecto del articulo 5°.

- La Comision aprobd el nuevo texto por asentimiento

unanime, del siguiente tenor:



“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 serd puesto en conocimiento de las
partes, las que dispondrén de 60 dias, contado desde la notificacién, 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.”.
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Articulo 9°.-

Los Diputados sefiores Correa, Encina, Galilea, don
Pablo, Hidalgo, Jeame, Kast, Martinez, Olivares, Ortiz, Tuma, y Walker presentaron

indicacion para sustituir 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.”.

Respecto de este articulo, se dan las mismas razones

que las que se dieron para aprobar el articulo 7°.

- La Comisién aprob6 por asentimiento unanime el

articulo 9° propuesto.
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Articulo 10.-

Los Diputados sefiores Correa, Encina, Galilea, don
Pablo, Hidalgo, Jeame, Kast, Martinez, Olivares, Ortiz, Saffirio, Tuma, Uriarte y
Walker formularon indicacién para sustituir este articulo, 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 podra prorrogarse hasta por 30 dias, en

casos calificados.”.



El nuevo texto se adecua a lo aprobado para el articulo

50 con modificaciones formales.

- La Comision aprobd por asentimiento unanime este

nuevo texto.
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Articulo 18 bis C).-

Los Diputados sefiores Correa, Encina, Galilea, don
Pablo, Hidalgo, Jeame, Kast, Martinez, Olivares, Ortiz, Saffirio, Tuma, Uriarte y
Walker formularon indicacion para sustituir el texto del articulo 18 bis C), por el
siguiente:

“Articulo 18 bis C.- La presentacion de oposiciones y
apelaciones estaran afectas al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias
mensuales. A la presentacion debera acompafiarse el comprobante de pago respectivo. De
ser aceptada la oposicion o la apelacién, 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.”.

- La Comision aprobd por asentimiento unanime la

indicacion antes referida.
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Articulo 28.-

Los Diputados sefiores Correa, Encina, Hidalgo, Kast,
Martinez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker presentaron indicacion para

reemplazar el articulo 28, por el siguiente:

“Articulo 28.- Seran condenados a pagar una multa a beneficio
fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

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 0 establecimientos relacionados con aquellos que
comprende la marca registrada.

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

¢) Los que por cualguier 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 aquellas.

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

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

anterior”..

Los Diputados sefiores Kast y Uriarte formularon
indicacion para sustituir el articulo 28, por el siguiente:

"Articulo 28.- Serdn condenados a pagar una multa a
beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que maliciosamente y sin la debida autorizacion del titular o de su
cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o
semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. Lo
anterior se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19 Bis E.

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

¢) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una marca
registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo
defraudacidn.

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

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada
que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el
caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase
distinta de la que protege la marca.

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 Diputados sefiores Galilea, don Pablo y Vargas
formularon indicacion para reemplazar el articulo 28, por el siguiente:

"Articulo 28.- Serdn condenados a pagar una multa a
beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que maliciosamente y sin la debida autorizacion del titular o de su
cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada igual o
semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. Lo
anterior se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19 Bis E.



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

¢) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una marca
registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo
defraudacion.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones

correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada
qgue no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el
caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase
distinta de la que protege la marca.

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

Se sefalé que la nueva proposicion de texto es una
redaccion alternativa, que reincorpora la necesidad de acreditar el dolo como
elemento de tipo penal. Ademas, elimina los problemas de interpretacion que
pudieran presentarse con motivo de la incorporacion de la frase “Lo anterior se
entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19 bis E de esta Ley”, dado que
el agotamiento internacional de los derechos conferidos por el registro de marcas
comerciales se encuentra consagrado en dicha norma, no siendo necesario hacer
alusion a él en la descripcion de la conducta infractora contemplada en la letra a) del
articulo 28. En el caso de la letra d), esta modificacion alternativa pretende mejorar la
redaccion de la norma, contemplando aquellos casos en que la defraudacion se
produce por incorporar algo parecido a “R” o “M. R.”, sin utilizar precisamente las
sefias que la ley contempla respecto de las marcas registradas y tratandose de la
letra e), incorpora el elemento “comercial”’, a fin de establecer que el animo de lucro

es indispensable en estos tipos penales.

- La Comision aprobd, por asentimiento unanime, la
indicacion de los Diputados sefiores Correa, Encina, Hidalgo, Kast, Martinez, Ortiz,
Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker y rechazé, en los mismos términos las dos

restantes.
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Articulo 31 bis.-
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Los Diputados sefiores Correa, Encina, Hidalgo, Kast,
Martinez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicacién para
sustituir este articulo, por el siguiente:

“Articulo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre
infraccidén en materia de patentes de procedimiento, el juez estara 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.

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

informacién no divulgada.”

Los Diputados sefiores Galilea, don Pablo y Vargas
presentaron indicacién para reemplazar este articulo, por el siguiente:

“Articulo 31 bis.- En los procedimientos civiles sobre
infraccién en materia de patentes de procedimiento, y cuando proceda, el juez
estara facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un
procedimiento diferente al patentado a condicién de que el producto obtenido por
el procedimiento patentado sea nuevo.

Con todo, en la presentaciéon de pruebas en contrario
se tendrdn en cuenta los intereses legitimos del demandado en cuanto a la
proteccién de su informacién no divulgada.”.

Los Diputados sefores Cornejo, Olivares y Salas
formularon indicacién para agregar al inicio del inciso primero la palabra

“Solo”.

Los Diputados sefores Cornejo, Olivares y Salas
presentaron indicacién para reemplazar la disyuntiva “0” que contiene la

letra a) por la expresion copulativa “y”.

Los Diputados sefores Cornejo, Olivares y Salas
presentaron indicacién para consultar un inciso nuevo, como penultimo,

del siguiente tenor:

“Constituiréd plena prueba de que no se incurre en
infraccién del procedimiento la acreditacién mediante un certificado debidamente
legalizado, emanado del proveedor de la materia prima, en orden a que éste no ha
empleado el procedimiento objeto de la patente correspondiente. Ello, sin perjuicio
de dejar a salvo las acciones del titular de la patente en contra del proveedor de

la materia prima en su pais de origen.”.
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- La Comisién, adopté por asentimiento unanime los

siguientes acuerdos:

- Aprobd la indicacion de los Diputados sefiores Correa,

Encina, Hidalgo, Kast, Martinez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker.

- Rechaz6 el resto de las indicaciones antes

mencionadas.
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Articulo 37.-

Los Diputados sefiores Correa, Encina, Hidalgo, Kast,
Martinez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicaciéon para
remplazar la letra e) del articulo 37, por el siguiente:

“Articulo 37.- No se considera invencion y quedaran excluidos
de la proteccion por patente de esta ley:
e) El nuevo uso de articulos, objetos, elementos o productos conocidos y empleados en
determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto
solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilizacién
se resolviere un problema técnico que antes no tenia solucion equivalente, siempre que retinan

los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, a que se refiere el articulo 32.”.

Se expresO que con estas indicaciones se busca eliminar
lo que se denomina el segundo uso, en materia de patentes. El principio de
segundo uso esta establecido en la ley actual y el proyecto en estudio lo consagra
nuevamente, como sucede en todas partes del mundo. El caso tipico de segundo uso
es el remedio denominado Viagra, donde un producto ha terminado su vida de
patente til y se transforma en genérico y de dominio publico, pero después por un
nivel inventivo y de procesos quimicos, se descubre que tiene un segundo uso, y se
le concede una segunda patente. El segundo uso se ha otorgado con un criterio
bastante restrictivo. Respecto del Viagra, ese caso estd en estos momentos en el

Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, donde sera, probablemente, revocado.

Se informé que el Ejecutivo propone mantener el
segundo uso, pero aplicado en forma restrictiva, en que para otorgarlo, se debe
cumplir con los requisitos de novedad, capacidad inventiva y solucion al estado de la

técnica.
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Se agregd que si no se incorpora el segundo uso, se
esta contraviniendo lo dispuesto en el Tratado Trip's, en su primer articulo, se reitero
gue las patentes de segundo uso sélo se otorgardn, en la medida que cumplan con

los tres requisitos que se exigen para conceder cualquier patente.

El Ejecutivo estid de acuerdo en suprimir la frase
“excepto los microorganismos” de la letra b) del articulo 37, puesto que los
microorganismos son patentables si cumplen los requisitos de novedad, nivel
inventivo y aplicaciéon industrial y, ademas, esta materia estd consagrado en el

Tratado de Budapest.

Se informd que excluir las patentes de segundo
uso, atentaria contra el Acuerdo Trip“s y no seria beneficioso para Chile, ya
que si a un producto patentado se le puede descubrir un segundo uso y si
cumple con los requisitos de patentabilidad, seria provechoso para la

economia, en especial, para los consumidores.

Otras opiniones formuladas en el debate argumentaron
qgue un segundo uso jamas va a cumplir las tres condiciones, para poder patentar
algun modelo o droga, ya que un segundo uso no tendria nivel inventivo, aunque
pueda tener novedad y eso se observa claramente, en los productos farmacéuticos.
Se preguntan qué nivel inventivo puede tener un medicamento que se esta utilizando
para el adenoma prostatico; posteriormente se descubre un segundo uso y se puede
utilizar para la alopecia andrégena y eso puede ser novedoso y tener aplicacion
industrial, pero nadie lo inventd, es so6lo un descubrimiento. En su opinién, en el area
de farmacéutica siempre va a ser asi, es decir, nunca va a haber nivel inventivo en el
caso del segundo uso.

Se explicé que en el caso del Viagra, al descubrirse un
segundo uso, carecia éste de nivel inventivo. En efecto, el Viagra se estudio
inicialmente para producir vaso dilatacién, por ende, para bajar la presion arterial. Es
decir, para combatir la hipertension. Luego, los pacientes detectaron que este

remedio tenia efectos colaterales.

En materia de productos farmacéuticos, la situacion de
segundo uso es mucho mas complicada, puesto que se van a estar patentando
productos que en muchas circunstancias no van a disponer de 20 afios de proteccién

legal, sino que muchos mas afios por este mecanismo y se podria caer en abusos.
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El Gobierno estima que los segundos usos estan
referidos a todo tipo de elementos de ser patentados y si se establecen las tres
condiciones de patentabilidad, existira rigor en la concesion de un segundo uso,
aunque se reconoce que existe una practica comin en algunas empresas
farmacéuticas, en orden a que al momento de ver agotado su periodo de patente,
recurren al segundo uso, con la idea de prolongar artificialmente la proteccién de esa
patente, pero al mismo tiempo existen invenciones de aplicacion industrial
novedosas, que suponen un segundo uso de una patente o producto nuevo. Lo
anterior, debe equilibrarse y a la vez cumplir las obligaciones internacionales
establecidas en el Acuerdo Trip’s, equilibrio entre el fortalecimiento de la proteccion
por un lado y la proteccion de la sociedad de practicas oportunistas por otro, por lo
gue se plantea la necesidad que el segundo uso debe necesariamente reunir los tres

requisitos de patentabilidad.

Se agregd que respecto de la propiedad industrial, el
descubrimiento significa que alguien encontr6 algo que estaba disponible para todas
las personas y eso no es protegible. En cambio, el nivel inventivo esta referido a que
alguien desarrolla una cierta aplicacion y con eso creé un invento; es decir se toma el

tiempo de hacer un analisis, para llegar a un resultado patentable.

Se precisa que sobre el caso del producto Viagra, el
examinador hace el andlisis del nivel inventivo, considerando qué tan presente es la
nueva aplicacion en funcién de la aplicaciéon anterior. Es decir, si el laboratorio que
hace Viagra descubrié la nueva aplicacibn como vaso dilatador para un trauma
cerebral e indica que ahora se usara Viagra, ya no para problemas cardiacos, sino
gue se usara, como vaso dilatador, pero por problemas de accidentes vasculares, en
ese caso no hay nivel inventivo, ya que no se produce el efecto sorprendente y el
examinador no se enfrenta a una cosa nueva o a una realidad distinta de la conocida,
sino que a una misma aplicacién, desarrollando un segundo efecto, para un uso ya

conocido.

Se argumentd en contra del establecimiento de un
segundo uso, ya que distorsiona lo que es la propiedad industrial, desde el punto de
vista de la definicion de un nivel inventivo. Sabido es que un medicamento tiene un
efecto para el cual se esta usando, que es el efecto principal y también tiene efectos
secundarios, que son menores, pero que en el organismo producen determinados
cambios, que también pueden ser terapéuticos o efectos no deseados. Respecto de

los segundos usos, puede suceder que se dé la posibilidad que una molécula pueda
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ser patentada para un efecto principal y también para efectos secundarios. Ademas,
mediante mezclas se pueden patentar otros usos, y asi evitar la competencia. Se
puede juntar la molécula de un tranquilizante con una molécula de un relajador
muscular y se sefiala que tiene efectos para evitar determinadas contracciones
musculares y en ese sentido también podria haber un segundo uso, porque el
tranquilizante tiene un propdsito, el relajante muscular también, pero al unirlos, se
puede hacer mas eficiente para una determinada enfermedad y en ese caso tal vez

haya un invento o quizas no.

Se afirmé que el segundo uso es una norma
internacional pero, que en ningun caso, beneficiaria a Chile puesto que inhibe la

competencia.

Finalmente, se expresd que cuando se legisla se busca
regular situaciones, en que van a intervenir otras instancias que deciden, como los
tribunales de justicia y los casos recién expuestos los decidirdn los propios érganos

jurisdiccionales.

- La Comisién aprobd, por asentimiento unanime, la

indicacion antes referida.

* k k k kk k%

Articulo 51.-

Los Diputados sefiores Correa, Encina, Hidalgo, Kast,
Martinez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker presentaron indicacion para
sustituir este articulo, 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 utilizacion o explotacion de la patente de que se
trate, segun decision firme o ejecutoriada de la Comisién 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:
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a) La invencion reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de
significacion econdmica considerable respecto a la invencion reivindicada en la primera
patente.
b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior sélo podra transferirse con la
patente posterior; y
c) El titular de la patente anterior podra, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no
voluntaria en condiciones razonables para explotar la invencién reivindicada en la patente
posterior.

Tratandose de tecnologia de semiconductores, la licencia soélo
se podra otorgar para fines publicos no comerciales o para rectificar la practica declarada

contraria a la competencia.”.

La Comision de Hacienda formulé indicacion para
sustituir el texto de este articulo, 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 précticas declaradas contrarias
a la competencia, en relacion directa con la utilizacion o explotacion de la patente de que se
trate, segun decision firme o ejecutoriada de la Comisién 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 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
obligatorias por patentes dependientes quedara sometida a las siguientes normas:
a) La invencién reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de
significacién economica considerable respecto a la invencion reivindicada en la primera
patente.
b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior sélo podréa transferirse con la patente
posterior, y
c) El titular de la patente anterior podrd, en las mismas circunstancias, obtener una licencia
obligatoria en condiciones razonables para explotar la invencion reivindicada en la patente
posterior.

Tratandose de tecnologia de semiconductores, la licencia sélo
se podré otorgar para fines publicos no comerciales o para rectificar la practica declarada

contraria a la competencia.”.

- La Comision aprobo, sin debate y por asentimiento
unanime, la indicacion de los Diputados sefiores Correa, Encina, Hidalgo, Kast,
Martinez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker y rechaz6, en los mismos

términos, la proposicion de la Comisién de Hacienda.
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Articulo 51 bis B)

Los Diputados sefiores Encina, Hidalgo, Kast, Martinez,
Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicacion para sustituir este

articulo, por el siguiente:

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

1) En el caso del articulo 51 N° 1, la Comisién Resolutiva
prevista en el decreto ley 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 Cdédigo de Procedimiento Civil y de acuerdo al

procedimiento sumario.”.

La Comision de Hacienda formuld indicacién para
reemplazar el texto de este articulo, por el siguiente:

“Articulo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una
licencia no voluntaria haré las veces de una demanda, la cual deberd contener todos los
requisitos de la misma y sera tramitada ante el juez de letras en lo civil, de conformidad con las
reglas de competencia establecidas en el Cdédigo de Procedimiento Civil y de acuerdo al

procedimiento sumario.”.

Se inform6 que el nuevo texto propuesto por los
Diputados sefiores Encina, Hidalgo, Kast, Martinez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma,
Uriarte y Walker es mas reglamentado y entrega el conocimiento de una solicitud de

licencia no voluntaria a diferentes instancias.

- La Comisién aprobd por asentimiento unanime, la
indicacion de los Diputados sefiores Encina, Hidalgo, Kast, Martinez, Ortiz, Rossi,

Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker.

- Rechazd, en los mismos términos, la indicacién de la

Comision de Hacienda.
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Articulo 51 bis C)

Los Diputados sefiores Encina, Kast, Martinez, Saffirio,
Tuma, Uriarte y Walker presentaron indicacion para sustituir este articulo, por el que

se indica a continuacion:

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

En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la
Comisién Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letras en lo
civil, seguin se trate del caso previsto en el nimero 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 periddicamente el licenciatario al titular
de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento sera de caracter no exclusivo y no

podréa cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.”.

La Comision de Hacienda formulé indicacion para

sustituir este articulo, por el siguiente:

“Articulo 51 bis C.- El juez competente debera pronunciarse
sobre la solicitud de licencia obligatoria en funcién de sus circunstancias propias.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo,
el juez deberd igualmente fijar la duracién y el alcance de la licencia, limitdndola
para los fines para la cual fue concedida, ademas del monto de la compensacién
que deberéd pagar periddicamente el licenciatario al titular de la patente. La
licencia otorgada por este procedimiento seré de carécter no exclusivo y no podra

cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.”.

- La Comisién, sin debate y por asentimiento unanime,
aprobd la indicacién de los Diputados sefores Encina, Kast, Martinez, Saffirio, Tuma,

Uriarte y Walker.

- En los mismos términos, rechazé la indicacion de la

Comision de Hacienda.

* k kkkk k%

Articulo 51 bis D)
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Los Diputados sefiores Encina, Kast, Martinez, Saffirio,
Tuma, Uriarte y Walker presentaron indicacion para sustituir este articulo, por el
siguiente:

“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 Comision 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 letras en lo civil, segtin sea el caso, a solicitud de una parte interesada,
podra 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.”.

La Comision de Hacienda formulé indicacion para
sustituir este articulo, por el siguiente:

“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. El juez previa consulta a la autoridad competente cuando corresponda, estara facultado
para examinar mediando peticion fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El juez no acogera la solicitud de revocacién de una licencia no
voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su
concesion. De igual manera el juez, a solicitud de una parte interesada, podra modificar una
licencia obligatoria 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 debera ser oido

el Departamento de Propiedad Industrial, antes de dictar sentencia.".
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- La Comisién aprob6, sin debate y por asentimiento
unanime, la indicaciéon de los Diputados sefiores Encina, Kast, Martinez, Saffirio,

Tuma, Uriarte y Walker.

- En los mismos términos, rechazd la indicacion de la

Comision de Hacienda.

* k kkk Kk k%

Articulo 52.-

Los Diputados senores Encina, Hidalgo, Kast,
Martinez, Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon
indicacion para sustituir este articulo, por el siguiente:

“Articulo 52: Sera 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 invencion, 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 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

trémite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

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

Los utensilios y los elementos utilizados en la comisién 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, sera facultad del juez competente decidir sobre el destino de los utensilios o
elementos utilizados en la comisiéon de estos delitos objeto del comiso, quien ordenara la
destruccion o distribucion benéfica segtin las circunstancias del caso. En caso que se decida
su donacion, éstas tendran el caracter de publicas y estarén exentas del tramite de insinuacion
y de toda clase de impuestos.

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

La reincidencia sera sancionada con el doble de la multa

sefialada en el inciso primero de este articulo.”,
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Los Diputados sefiores Kast y Uriarte formularon

indicacion para reemplazar el inciso primero de este articulo, por el siguiente:
"Articulo 52.- Serd castigado con multa a beneficio
fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en
dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de
invencidn, o se valiere de otro engario semejante.

b) El que sin la debida autorizacién fabricare, comercializare o importare con
fines de venta, un invento patentado. Lo anterior se entenderd sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 49 bis C) de esta ley.

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

d) El que cometiere defraudacidén imitando una invencidn patentada.".

- La Comision aprobd, sin debate, y por asentimiento
unanime la indicacion de los Diputados sefiores Encina, Hidalgo, Kast, Martinez,

Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker.

- Rechazd, en los mismos términos, la indicacion

de los Diputados senores Kast y Uriarte.

* k kkk Kk k%

Titulo X.-

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial
Parrafo 1°: De las Acciones Civiles
(Articulos 106 a 132)

Los Diputados sefiores Galilea, don Pablo y Vargas
formularon indicaciéon para eliminar el Titulo X, que comprende los articulos 106 a
132.

Se argumentd en el debate habido que la inclusién
del Titulo es imperativo por lo que disponen los articulos 41 al 50 del
Acuerdo Trip’s. Ademas, la incorporaciéon del Titulo X , tiene un fundamento
estratégico por cuanto da real protecciéon a los derechos de propiedad
industrial, no sélo a patentes sino que a todos los derechos que consagra y

regula la ley, a saber marcas, dibujos y disefos industriales, esquemas de
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trazado o topografias de circuitos integrados, indicaciones geogréficas y

denominaciones de origen.

Asimismo, en este titulo se establece un sistema eficaz y
adecuado de proteccion, contemplando los mecanismos juridicos necesarios para
garantizar el pleno respeto de los derechos que la ley de Propiedad Industrial

consagra.

- La Comision, por asentimiento undnime, rechazé la

indicacion antes referida.

Kk kk kK k%

Articulo 117.-

Los Diputados sefiores Encina, Hidalgo, Kast, Martinez,
Ortiz, Rossi, Saffirio, Tuma, Uriarte y Walker formularon indicacion para sustituir el
articulo 117, por el siguiente:

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

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

a) El 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, las actividades amparadas por una
marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la legislacion;

c) El 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.”.

- La Comision aprobo, sin debate y por asentimiento

unanime, la indicacion referida.
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Articulo 120.-

Los Diputados sefiores Cornejo, Olivares y Salas
formularon indicacion para eliminar el inciso final de este articulo, del siguiente tenor:
“La garantia que se constituya no podrd, de manera

alguna, disuadir indebidamente la medida solicitada.”.
- La Comision, sin debate y por asentimiento unanime,
aprobo la indicacion antes referida.

Kk kk kK k%

Articulo 130.-

Los Diputados sefiores Cornejo, Olivares y Salas

formularon indicacion para eliminar este articulo, que es del siguiente tenor:

“Articulo 130.- Se considerarda como presuncion grave
en contra del demandado o inculpado, toda sentencia firme que se haya dictado
en contra de éstos en procesos sobre oposiciéon o nulidad de los derechos de que

se trate.”.

- La Comisién, sin debate y por asentimiento unanime,

aprobd la indicacion antes referida.

* k k kk k k%

V.- ARTICULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.-

No existen articulos en esta situacion reglamentaria.

VI.- ARTICULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE
HACIENDA.-.

No corresponde que la Comisién de Hacienda conozca
de este proyecto de ley en este trAdmite reglamentario, por no existir articulos en

esa condicion.
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VII.- INDICACIONES RECHAZADAS.-

Articulo 5°.-

1.- De los Diputados sefores Kast y Uriarte para
sustituirlo por el siguiente:

“Articulo 5°.- Cualquier interesado podra formular
oposicién a la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad y disefio industrial.
La oposicién debera presentarse dentro del plazo de 30 dias, contado desde la
fecha de la publicacién del extracto respectivo.

El plazo serialado en el inciso anterior sera de 60 dias
tratdndose de solicitudes de patente de invencién, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados e indicaciones geogréficas o denominaciones

de origen.”.

2.- De los Diputados senores Galilea, don Pablo y
Vargas para sustituirlo por el siguiente:

“Articulo 5°.- Cualquier interesado podrd formular
oposicion a la solicitud de privilegio industrial.

Tratédndose de marca comercial, modelo de utilidad y
diseno industrial, la oposicién deberd presentarse dentro del plazo de 30 dias,
contado desde la fecha de la publicacién del extracto respectivo.

Para el caso de solicitudes de patente de invencidn,
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados e indicaciones
geograficas o denominaciones de origen, el plazo de oposicién serd de 60 dias,
contado desde la fecha de la publicacién del extracto respectivo.”.

3.- De los Diputados seniores Cornejo, Olivares y
Salas para intercalar en el inciso primero, entre las palabras “marca” y

“modelo”, la expresién “patente”.

4.- De los Diputados senores Cornejo, Olivares y
Salas para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“El plazo sefialado en el inciso anterior serd de 60 dias,
tratandose de solicitudes de patente de invencion, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados e indicaciones geogréficas o denominaciones
de origen.”.

* k kkk Kk k%
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Articulo 28.-

5.- De los Diputados sefiores Kast y Uriarte para

sustituirlo por el siguiente:

"Articulo 28.- Serdn condenados a pagar una multa a
beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que maliciosamente y sin la debida autorizacién
del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada
igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. Lo
anterior se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19 Bis E.

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

¢) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o
imitaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente,
cometiendo defraudacidn.

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

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que
lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya
sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar
productos de una clase distinta de la que protege la marca.

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

6.- De los Diputados sefores Galilea, don Pablo y
Vargas para sustituirlo por el siguiente:

"Articulo 28.- Serdn condenados a pagar una multa a
beneficio fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:

a) Los que maliciosamente y sin la debida autorizacién
del titular o de su cesionario usaren, con fines comerciales, una marca registrada
igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. Lo
anterior se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19 Bis E.

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

¢) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o
imitaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente,
cometiendo defraudacion.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o

anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.
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e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que
lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya
sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar
productos de una clase distinta de la que protege la marca.

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.".

Kk kk kK k%

Articulo 31 bis.-

7.- De los Diputados sefores Galilea, don Pablo y
Vargas para sustituirlo por el siguiente:

“Articulo 31 bis.- En los procedimientos civiles sobre
infraccién en materia de patentes de procedimiento, y cuando proceda, el juez
estara facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado un
procedimiento diferente al patentado a condicién de que el producto obtenido por
el procedimiento patentado sea nuevo.

Con todo, en la presentacién de pruebas en contrario
se tendrdn en cuenta los intereses legitimos del demandado en cuanto a la

proteccion de su informacidén no divulgada.”.

8.- De los Diputados seriores Cornejo, Olivares y

Salas para agregar al inicio del inciso primero la palabra “Sélo”.

9.- De los Diputados senores Cornejo, Olivares y
Salas para reemplazar la disyuntiva “o0” que contiene la letra a) por la

expresiéon copulativa “y”.

10.- De los Diputados sefiores Cornejo, Olivares y
Salas para consultar un inciso nuevo, como penultimo, del siguiente tenor:

“Constituird plena prueba de que no se incurre en infraccion del
procedimiento la acreditacion mediante un certificado debidamente legalizado, emanado del
proveedor de la materia prima, en orden a que éste no ha empleado el procedimiento objeto de
la patente, correspondiente. Ello, sin perjuicio de dejar a salvo las acciones del titular de la

patente en contra del proveedor de la materia prima en su pais de origen.”.

* k kkkk k%
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Articulo 51.-

11.- De Ila Comisién de Hacienda, para

reemplazarlo 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 utilizacion o
explotacién de la patente de que se trate, seglin decision firme o ejecutoriada de la Comisién
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 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 obligatorias por patentes dependientes quedara sometida a
las siguientes normas:

a) La invencion 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 obligatoria para explotar la patente anterior sélo
podra transferirse con la patente posterior, y

c) El titular de la patente anterior podra, en las mismas
circunstancias, obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la
invencion reivindicada en la patente posterior.

Tratandose de tecnologia de semiconductores, la licencia sélo
se podra otorgar para fines publicos no comerciales o para rectificar la practica declarada

contraria a la competencia.”.

* k k k kk k%

Articulo 51 bis B.-

12.- De la Comision de Hacienda, para reemplazarlo por

el siguiente:

"Articulo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento de una
licencia no voluntaria hara las veces de una demanda, la cual deberd contener todos los
requisitos de la misma y sera tramitada ante el juez de letras en lo civil, de conformidad con las
reglas de competencia establecidas en el Cdédigo de Procedimiento Civil y de acuerdo al

procedimiento sumario.”.

* k kkkk k%
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Articulo 51 bis C.-

13.- De la Comision de Hacienda, para reemplazarlo por

el siguiente:

“Articulo 51 bis C.- El juez competente debera pronunciarse
sobre la solicitud de licencia obligatoria en funcién de sus circunstancias propias.

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo el juez
debera igualmente fijar la duracion y el alcance de la licencia, limitandola para los fines para la
cual fue concedida, ademas del monto de la compensacion que debera pagar periédicamente
el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este procedimiento sera de

caracter no exclusivo y no podra cederse, salvo con aquella parte de la empresa titular de la

patente.”.
* k kk k k k%
Articulo 51 bis D.-
14.- De la Comision de Hacienda, para reemplazarlo por
el siguiente:

“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. El juez previa consulta a la autoridad competente cuando corresponda, estard facultado
para examinar mediando peticién fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

El juez no acogera la solicitud de revocacién de una licencia no
voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias que dieron origen a su
concesion. De igual manera el juez, a solicitud de una parte interesada, podra modificar una
licencia obligatoria 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

debera ser oido el Departamento de Propiedad Industrial, antes de dictar sentencia.".

* k kkk Kk k%

Articulo 52.-

15.- De los Diputados sefiores Kast y Uriarte para
reemplazar el inciso primero, por el siguiente:
"Articulo 52.- Serd castigado con multa a beneficio

fiscal de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales:
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El que defraudare a otro usando un objeto no
patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una
patente de invencidn, o se valiere de otro engafno semejante.

b) El que sin la debida autorizacion fabricare,
comercializare o importare con fines de venta, un invento patentado. Lo anterior
se entenderd sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 49 Bis C de esta Ley.

¢) ElI que defraudare haciendo wuso de un
procedimiento patentado. Esta norma no se aplicard en caso que el uso del
procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o
docentes.

d) El que cometiere defraudacién imitando una

invencién patentada.".

* k kkkk k%

TITULO X

De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial

Parrafo 1°: De las Acciones Civiles.-

16.- De los Diputados sefores Galilea, don Pablo y

Vargas para eliminar el Titulo, que comprende los articulos 106 al 132.

* k kkk Kk k%

En consecuencia, la Comisién de Economia, Fomento y

Desarrollo recomienda a la H. Corporacién aprobar el siguiente:

PROYECTO DELEY

"ARTICULO UNICO.- Introddicense las
modificaciones que a continuacién se indican a la ley N° 19.039, publicada
en el Diario Oficial de 21 de enero de 1991, que establece normas
aplicables a los privilegios industriales y proteccion de los derechos de

propiedad industrial.

1) Reemplazase la denominacion de esta ley y de
los Titulos I, Ill y VI por "Ley de Propiedad Industrial", "Disposiciones
Preliminares", "De las Invenciones" y "De las Invenciones en Servicio",

respectivamente.
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2) Incorpdérase el siguiente paragrafo, a

continuacion del Titulo I:

"Parrafo 19
DEL AMBITO DE APLICACION"

3) Sustitlyase el articulo 19, por el siguiente:

"Articulo 12.- 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 invencién, los modelos de utilidad, los dibujos y disefos
industriales, los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,
indicaciones geograficas y denominaciones de origen y otros titulos de

proteccion que la ley pueda establecer.

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

4) Para agregar un inciso segundo nuevo al articulo 2°
de la ley vigente, del siguiente tenor:

“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) Incorpdrase el siguiente paragrafo en el Titulo I,

antes del articulo 4¢:

"Parrafo 29
DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE OPOSICION Y REGISTRO"

6) SustitlUyanse los articulos 42 al 12, por los

siguientes:

“Articulo 42.- Presentada y aceptada a
tramitacién una solicitud de registro, sera obligatoria la publicacién de un
extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el

reglamento. Los errores de publicacién que a juicio del Jefe del
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Departamento de Propiedad Industrial no sean sustanciales, podran
corregirse mediante una resolucién dictada en el expediente respectivo. En
caso de errores sustanciales se debe ordenar una nueva publicacién dentro

de diez dias a contar de la primera publicacién.

Articulo 52.- Cualquier interesado podra formular
oposicién a la solicitud de marca, patente de invencién, modelo de utilidad,
dibujo y disefio industrial, esquema 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 publicacién del extracto respectivo.

El plazo sefalado en el inciso anterior sera de 45
dias tratandose de solicitudes de patentes de invencién, esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados e indicaciones geograficas y

denominaciones de origen.

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

Articulo 72.- Ordenado el informe pericial, éste
debera evacuarse dentro del plazo de 60 dias contado desde la aceptacién
del cargo. Este plazo podrd 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 serd puesto en conocimiento de las
partes, las que dispondran de 60 dias, contado desde la notificacién, 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 daréa traslado al perito para que, en un plazo de 60

dias, responda a dichas observaciones.



31

Articulo 82.- 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 tendrda por abandonada. En casos calificados, a
solicitud del perito, el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial fijara
un monto especifico para cubrir los gastos Utiles y necesarios para su
desempeno, cifra que deberd pagar el solicitante dentro de los 30 dias
siguientes. Dicho costo sera de cargo del solicitante de la patente de
invencidn, modelo de utilidad, dibujo o disefio industrial, esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados o del demandante de nulidad
de estos derechos.

Articulo 92.- 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
invencién, esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados e
indicaciones geograficas y denominaciones de origen, para que haga valer
sus derechos.

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

El término probatorio podra prorrogarse hasta por

30 dias, en casos calificados.

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 sabado se considera inhabil.

Los plazos, a los cuales hace referencia el inciso

anterior, expirardn en el tiempo que establezca su reglamento.

Articulo 12.- Las partes podran hacer uso de
todos los medios de prueba sefalados en el Cédigo de Procedimiento Civil,

con exclusion de la testimonial, y de los habituales en este tipo de materias.
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Asimismo, les sera aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del articulo

64 del citado Cddigo, y no procederda la acumulacién de autos.”

7) Reemplazase el articulo 14, por el siguiente:

“Articulo 14.- Los derechos de propiedad
industrial son transmisibles por causa de muerte y podradn 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, tratandose de cesiones de solicitudes
de inscripcién de derechos industriales, bastara un instrumento privado
suscrito ante notario publico y no serd necesaria su anotacién 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.

Tratandose de indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen, se estara a lo establecido por el articulo 92 de

esta ley.”

8) Intercélase el siguiente numeral nuevo, para modificar

el articulo 16 de la ley vigente:

“a) Modificase el inciso primero de la siguiente manera:

Los delitos establecidos en la presente ley son de
accién publica previa instancia particular, se sustanciaran de acuerdo con
las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y seradn

conocidos por el juez del crimen competente.

b) Reemplazase en el inciso segundo la oracion “en

conciencia” por la siguiente: “segun las reglas de la sana critica”.

9) Sustitiyase el articulo 17, por el siguiente:
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“Articulo 17.- Los procedimientos de oposicién,
nulidad, caducidad por falta de uso del registro o de transferencias, asi
como cualquier reclamacioén relativa a su validez o efectos, o a los derechos
de propiedad industrial en general, se sustanciardn ante el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial, ajustdndose a las formalidades que
se establecen en esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte sera fundado y en su forma
debera atenerse, en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el articulo 170 del

Codigo de Procedimiento Civil.”

10) Intercalanse, a continuacion del articulo 17,

los siguientes articulos nuevos:

“Articulo 17 bis A.- Dentro de quince dias
contados desde la fecha de su notificacién, 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. Tratandose 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 resolucién que pone término al
procedimiento de registro.

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

El recurso de apelacién se entendera concedido en
ambos efectos y procedera en contra de las resoluciones que tengan el

caracter de definitivas o interlocutorias.”

11) Intercdlase el siguiente paragrafo nuevo, a

continuacion del articulo 17 bis B:

"Parrafo 39
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DEL TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"

Articulo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad
Industrial estara integrado por tres Ministros Titulares, tres Suplentes y tres
Alternos, designados cada dos afios por el Ministro de Economia, Fomento y

Reconstruccidn, segun la forma de que trata el inciso siguiente.

Un miembro titular, uno suplente y uno alterno,
seran de libre designacién del Ministerio de Economia, Fomento vy
Reconstruccién; un miembro titular, uno suplente y uno alterno que deberdn
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 nédmina de cinco candidatos propuesta
por la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por personas que se
hayan desempenado 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, ademds de las funciones propias
de su cargo, desempefiarda la Jefatura del Tribunal en el orden

administrativo y, en caso necesario, ejercerd también la funcién de relator.

Cuando el Tribunal de Propiedad Industrial deba
conocer asuntos que requieran de algln conocimiento especializado, podra

designar un perito técnico, cuyo costo serd asumido por la parte apelante.

El Tribunal de Propiedad Industrial sesionara las

veces que sea necesario, segun él mismo lo determine.

El reglamento establecerd la modalidad de

funcionamiento de este Tribunal y su apoyo administrativo.

Articulo 17 bis E.- Los integrantes del Tribunal de
Propiedad Industrial seran remunerados con cargo al presupuesto del Ministerio de

Economia, Fomento y Reconstruccion, por asistencia a cada sesién, en la forma que
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establezca el reglamento que, en todo caso, también sera suscrito por el Ministro de

Hacienda. Dicha remuneracién serd compatible con cualquier otra de origen fiscal.”

12) Intercalase el siguiente paragrafo, nuevo, a
continuacion del articulo 17 bis E:
"Parrafo 42
DEL PAGO DE DERECHOS"

13) Sustituyase el articulo 18, por el siguiente:

“Articulo 18.- La concesion de patentes de
invencidn, 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 concesién del derecho. Al presentarse la solicitud,
debera pagarse el equivalente a una unidad tributaria mensual, sin lo cual
no se le dard tramite. Aceptada la solicitud, se completara el pago del
derecho de los primeros diez afios para las patentes de invenciéon y de los
primeros cinco afos 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 o0 quinquenio, segln se trate de patentes de invencién, modelos de utilidad,
dibujos y disefios industriales 0 esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, deberéa 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 fraccién de mes contados a partir del primer mes
del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término sefialado,

los derechos a los cuales hace referencia este articulo, caducaran.”

14) Intercalanse, a continuacién 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
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econdmicos 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 deberad acompanar una declaracién jurada
de carencia de medios econdmicos, ademds de los documentos exigidos por
el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio el titular no debera
satisfacer los pagos a que hace referencia el inciso primero del articulo 18,
difiriendo lo que se hubiere dejado de pagar para los afos sucesivos segun
lo determine el reglamento. En el registro se anotara el aplazamiento y la
obligacién de pagar la cantidad diferida. Esta obligacién 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, 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 estara
obligado a aceptar el cargo bajo sancién de ser eliminado del registro, a la
vez que desempenarlo con la debida diligencia y prontitud. Igualmente se
anotara en el registro el nombre del perito que evacud 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 inscripcibn 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, debera pagarse el equivalente a una unidad tributaria
mensual, sin lo cual no se le dara tramite. Aceptada la solicitud, se completara el

pago del derecho vy, si es rechazada, la cantidad pagada quedara a beneficio fiscal.

La renovaciéon 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.
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Tratandose de indicaciones geograficas o
denominaciones de origen, éstas no estaran afectas al pago de renovacién

establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.

Articulo 18 bis C.- La presentaciéon de
oposiciones y apelaciones estardn afectas al pago de un derecho
equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentacién debera
acompahnarse el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la
oposicién o la apelaciéon, el Departamento de Propiedad Industrial, o el
Tribunal de Propiedad Industrial, en su caso, ordenaran la devolucién del

monto consignado de acuerdo al procedimiento que senale el reglamento.

Articulo 18 bis D.- La inscripcién de las
transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y
cualquier otro tipo de gravamenes que puedan afectar a una patente de
invencién, modelo de utilidad, dibujos y disefio industrial, marca comercial o
esquema de trazado o topografia de circuitos integrado, se efectuara previo
pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos
sefalados no serdn 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, serdn a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su
pago dentro de los 60 dias contados desde la fecha que quede ejecutoriada
la resoluciéon que autoriza la inscripcién en el registro respectivo, sin lo cual

se tendrd por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.

Dicha resolucién deberd 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 entenderd
que cubren toda la regién o regiones en que se encuentren comprendidas

las provincias respectivas.
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Los titulares de los registros a que se refieren los
dos incisos precedentes que, por efectos de este articulo, amplien el ambito
territorial de proteccién 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 infraccion contemplada en la letra a) del

articulo 28 de esta ley."

15) Sustituyase el articulo 19, por el siguiente:

“Articulo 19.- Bajo la denominacién de marca
comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representacién
gréfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podran consistir
en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, niUmeros, elementos
figurativos tales como imagenes, graficos, 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
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 ningln caso obstaculo para el registro de la marca.”

16) Intercadlanse, a continuaciéon 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, producirdn 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
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caducada. De ello deberd dejarse constancia mediante la subinscripcién

marginal en el registro correspondiente.

Articulo 19 bis B.- Las frases de propaganda no
se podrdn 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 entenderdn que confieren proteccién a la marca en su
conjunto y se concederdn dejandose expresa constancia que no se otorga

proteccién 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 econdmico 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 wuna 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 o establecimientos comerciales o
industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha
concedido el registro, y a condicién de que el uso hecho por el tercero
pueda inducir a error o confusion.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a
una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos

comerciales o industriales idénticos, se presumira que existe confusién.

Articulo 19 bis E.- EIl 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.”

17) Sustitlyase las letras g) y h) del articulo 20,
por las siguientes:
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“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 Organizacién Mundial de la Salud y

aquellas indicativas de accion terapéutica.

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

honor.

Con todo, no podran registrarse nombres de

personas cuando ello constituya infraccién 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
autorizacién; 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, destinacién, peso,
valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean
de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos,
servicios o establecimientos, y las que no presenten caracter distintivo o

describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engafno
respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o

establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases
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cuyas coberturas tengan relacion o indiquen una conexién 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 publico 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 inscripcién 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
condicién, por una parte, que estos Ultimos guarden algun tipo de conexién
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 proteccidn lesione los intereses del titular de la marca
notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinard 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 serd 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 deberd 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
expiracién del derecho del usuario, aquella 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, reputacién 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.”

18) Intercalase 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 tendrd
prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su

presentacidn en el pais de origen, para presentar la solicitud en Chile.”

19) Reemplazanse los articulos 22 y 23, por los

siguientes:

“Articulo 22.- Presentada una solicitud, el
Conservador de Marcas verificard que se haya cumplido con las
formalidades exigidas para la validez de la presentacion. Si en este examen
formal el Conservador de Marcas detectare algln error u omision, apercibira

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

la reclamacién, 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 conocié tal funcionario por la via de la reclamacién.

Si para salvar la objecién de que ha sido objeto
una solicitud se requiere la realizacién 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 peticién 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 hard un andlisis de fondo de la
solicitud e indicard si existen causales para el rechazo de oficio de la
peticion.

De estas observaciones se dard traslado al
solicitante quien debera 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 dictard su resoluciéon final
pronunciandose sobre la aceptacién o rechazo de la solicitud. En este caso,
la solicitud no podrda ser rechazada por una causal diferente de las
contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial.

Articulo 23.- Cada marca sélo podrd solicitarse
para productos o servicios especificos y determinados, con la indicacién de
la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen.
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Podra solicitarse marcas para distinguir
establecimientos comerciales o industriales de fabricacion o
comercializacién asociados a productos especificos y determinados de una
0 varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de
marcas ya inscritas.”

20) Intercalanse los siguientes articulos nuevos, a

continuacion del articulo 23:

“Articulo 23 bis A.- Para los efectos del pago de
derechos, la solicitud o inscripcién de una marca para productos y servicios
se tendrd como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera
sea el nimero de productos o servicios especificos incluidos en cada una.
Lo establecido en el articulo anterior sera 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 sélo para la regién 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 regién.

Articulo 23 bis C.- Si transcurridos cinco afios a
partir de la fecha de concesidn 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 incurrira 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.
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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 obstéculo 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:

a) La utilizaciéon 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 utilizacién 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.”

21) Reemplazase el articulo 27, por el siguiente:

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

del registro.

La referida accion de nulidad no prescribira respecto de
los registros obtenidos de mala fe. La mala fe se presume en el caso de

inscripciones realizadas por terceros para marcas notoriamente conocidas.”

22) Intercélase 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 accién de caducidad por

falta de uso de la marca.
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Sin perjuicio de lo anterior, la caducidad por falta
de uso de la marca sélo producira efectos desde el momento en que ésta
haya sido declarada. Asimismo, respecto de ésta, no regira el plazo de
prescripcién establecido para la accién de nulidad, pudiendo ejercerse

siempre que se mantengan las condiciones establecidas para su ejercicio.”

23) Reemplazanse los articulos 28, 29 y 30, por
los siguientes:

“Articulo 28.- Serdn condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal, de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente wusaren, con fines
comerciales, una marca registrada igual o semejante a otra ya inscrita para los
mismos productos, servicios 0 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 o0 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 aquellas.

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

Al que reincidiere dentro de los ultimos cinco afios en
alguno de los delitos contemplados en este articulo, se le aplicara una multa que

podr& hasta duplicar a la anterior.

Articulo 29.- Los condenados de acuerdo al
articulo anterior, seran obligados al pago de las costas, dafos y perjuicios
causados al dueio 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
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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,
qguien ordenara la destruccion o distribucion benéfica segun resulte de la calificacion
de dichos bienes. En el caso que se decida su donacién, 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.

Articulo 30.- Cuando una marca no registrada
estuviere usandose por dos o0 mds personas a la vez, el que la inscribiere no
podra perseguir la responsabilidad de los que continuaren usdndola 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 queddé ejecutoriada.”

24) Sustituyase el articulo 31, por el siguiente:

“Articulo 31.- Se entiende por invenciéon toda
solucién a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. La
invencidn podrda 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 invencién. Los efectos,
obligaciones y limitaciones inherentes a la patente estan determinados por

esta ley.”

25) Intercélase el siguiente articulo, nuevo, a

continuacion del articulo 31:
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“Articulo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones
civiles sobre infraccion en materia de patentes de procedimiento, el juez
estara facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado
un procedimiento diferente al patentado a condicién 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.

Con todo, en la presentacion de pruebas en contrario se
tendran en cuenta los intereses legitimos del demandado en cuanto a la proteccién

de su informacion no divulgada.”

26) Sustitluyase 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 aplicacién industrial. Sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 37 de esta ley y articulo 19 transitorio de la ley
19.039, las patentes se podrdn obtener y los derechos de patentes se
podran gozar sin discriminar respecto del lugar de la invencién, el campo de
la tecnologia o el hecho de que los productos sean importados o producidos

en el pais.

El principio de no discriminacién por area de la
técnica se entendera previa salvaguarda y respeto del patrimonio bioldgico
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 estara sujeto a que
ese material haya sido adquirido de conformidad con las normas

internacionales y nacionales pertinentes.”

27) Deréganse los articulos 40 y 41.

28) Sustituyanse los articulos 33, 37, 38, 39, 42y
43, por los siguientes:
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“Articulo 33.- Una invencién 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 publicacién en forma
tangible, la venta o comercializacion, el uso o cualquier otro medio, antes
de la fecha de presentacidon de la solicitud de patente en Chile o de la
prioridad reclamada segun el articulo 34.

También quedara 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.

Articulo 37.- No se considera invencién vy
quedaran excluidos de la protecciéon 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 producciéon de plantas o animales, que no sean
procedimientos no bioldgicos o microbiolégicos, 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 verificacion y 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
diagnéstico 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 o
productos conocidos y empleados en determinados fines y el cambio de
forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser
que modifiguen esencialmente las cualidades de aquello o con su utilizacién
se resolviere un problema técnico que antes no tenia solucién equivalente,
siempre que reunan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién

industrial a que se refiere el articulo 32.
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f) El todo o parte de los seres vivos tal como se
encuentren en la naturaleza, los procesos biolégicos naturales, el material
bioldgico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive

genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

Articulo 38.- No son patentables las invenciones
cuya explotacién 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, o para preservar los
vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusién no se haga sélo
por existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule
dicha explotacién.

Articulo 39.- Las patentes de invencién se
concederan por un periodo no renovable de 20 anos, contados desde la

fecha de presentacién de la solicitud.

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

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

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

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

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

- Un resumen del invento.

- Una memoria descriptiva del invento

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos del invento, cuando procediere.”

29) Intercalase el siguiente articulo, nuevo, a

continuacion del articulo 43:
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“Articulo 43 bis.- El resumen tendrd una
finalidad exclusivamente técnica y no podra ser considerado para ningun
otro fin, ni siquiera para la determinacion del dmbito de la proteccién
solicitada.

Las reivindicaciones definen el objeto para el que
se solicita la proteccién. Estas deben ser claras y concisas y han de

fundarse en la memoria descriptiva.

La memoria descriptiva deberd ser clara vy
completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia

reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.

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

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

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

Si en el examen preliminar se detectare algun
error u omisién, se apercibira al interesado para que realice las
correcciones, aclaraciones o acompanfe 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
considerara como fecha de la solicitud aquélla de la correccidon 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
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tramitaciéon dentro de los plazos sefalados 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.

Articulo 49.- El duefo de una patente de
invencidn gozara de exclusividad para producir, vender o comercializar en
cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar
cualquier otro tipo de explotaciéon del mismo.

Por consiguiente el titular de una patente de
invencidn 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.”

31) Intercalanse los siguientes articulos, nuevos, a
continuacién del articulo 49:

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

procedimiento.

El alcance de la proteccién otorgada por la patente
o la solicitud de patente se determinara 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.”
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32) Intercélase, a continuacién del articulo 49 bis

B, el siguiente articulo 49 bis C:

“Articulo 49 bis C.- La patente de invencién 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 o

por un tercero con su consentimiento.”

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

“Articulo 50.- Procederd Ila 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 concesién se ha basado en informes
periciales errados o manifiestamente deficientes.

c) Cuando el reqgistro se ha concedido
contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo

con lo dispuesto en esta ley.

La accién de nulidad de una patente de invencién
prescribird en el término de diez anos contado desde la presentacion de la
solicitud.

Articulo 51.- Procederd 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 relacién directa con
la utilizacion 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
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patente anterior. La concesién de licencias no voluntarias por patentes dependientes
guedara sometida a las siguientes normas:

a) La invenciodn reivindicada en la patente posterior debe
comprender un avance técnico de significacién econdémica considerable respecto a la
invencion reivindicada en la primera patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente
anterior sélo podra transferirse con la patente posterior; y

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 sélo se podra otorgar para fines publicos no comerciales o para rectificar la

practica declarada contraria a la competencia.”

34) Intercélase, a continuacién del nuevo articulo
51, que sustituye al actual, los siguientes articulos 51 bis A, 51 bis B, 51 bis
Cy 51 bis D, nuevos:

“Articulo 51 bis A.- La persona gque solicite una
licencia no voluntaria, deberd acreditar que pidié previamente al titular de
la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones
y plazo razonables. No se exigird este requisito respecto de la causal
establecida en el N2 2 del articulo 51 de esta ley. Tampoco se exigird este
requisito cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto poner término a

practicas consideradas contrarias a la competencia.

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

1) En el caso del articulo 51 N° 1), la Comision
Resolutiva prevista en el decreto ley 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 resolucion fundada en casos graves y

urgentes, resolviendo un incidente especial, podra acceder provisoriamente a la
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demanda. Esta resolucion 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 Codigo de Procedimiento Civil y de

acuerdo al procedimiento sumario.

Articulo 51 bis C.- La autoridad competente
debera pronunciarse sobre la solicitud de licencia no voluntaria en funcién

de las circunstancias propias de ésta.

En el caso que dicho pronunciamiento sea
positivo, la Comisiéon Resolutiva, el Jefe del Departamento de Propiedad
Industrial o el juez de letras en lo civil, segun se trate del caso previsto en el
nimero 1, 2 6 3 del articulo 51, debera, por un lado, fijar la duracion y el
alcance de la licencia, limitdndola para los fines para la cual fue concedida
y, por el otro, el monto de la compensaciéon que pagara periédicamente el
licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada por este
procedimiento sera de caracter no exclusivo y no podra cederse, salvo con

aquella parte de la empresa titular de la patente.

Articulo 51 bis D.- La licencia no voluntaria
podré 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, segin sea el caso, previa consulta a la autoridad
competente, cuando corresponda, estard facultado para examinar,

mediando peticiéon fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.

No se acogera la solicitud de revocaciéon de una
licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieren las circunstancias
que dieron origen a su concesién. De igual manera la Comisién Resolutiva,
el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial o el juez de letra en lo
civil, segun sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podra modificar
una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo
justifiguen, 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.
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En los procedimientos de solicitud de licencia no
voluntaria, en los casos previstos en los niumeros 1 y 3 del articulo 51,
deberd ser oido el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar

sentencia.

Articulo 52.- Sera 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 invencion, o se valiere de otro engafio semejante.

b) El que sin la debida autorizacion fabricare, utilizare,
ofreciere o introdujere en el comercio un invento patentado o importare o estuviere en

posesién del mismo, para alguno de los fines mencionados.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento
patentado. Esta norma no se aplicard en caso que el uso del procedimiento

patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudacion imitando una

invenciéon patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un
invento con solicitud de patente en tramite, siempre que en definitiva la patente sea

otorgada.

Las personas condenadas serdn obligadas al pago de

las costas, dafios y perjuicios causados al duefio de la patente.

Los utensilios y los elementos utilizados en la comision
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, sera facultad del juez competente decidir sobre el
destino de los utensilios 0 elementos utilizados en la comision de estos delitos objeto
del comiso, quien ordenara la destruccion o distribucion benéfica segun las

circunstancias del caso. En caso que se decida su donacién, éstas tendran el
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caracter de publicas y estardn exentas del tramite de insinuacion y de toda clase de

impuestos.

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

precautorias que procedan.

La reincidencia sera sancionada con el doble de la multa

sefalada en el inciso primero.

Articulo 53.- Todo objeto patentado deberd llevar
la indicacién del nUmero de la patente ya sea en el producto mismo o en el
envase y deberd anteponerse en forma visible la expresiéon "Patente de
Invencién" o las iniciales "P.I". y el nUmero del registro.

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

La omisién de este requisito no afectard la validez
de la patente. Pero quienes no cumplan con esta disposicién, no podran

ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en tramite, se debera
indicar esa situacioén, en el caso que se fabriquen o comercialicen con fines

comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud.

Articulo 58.- Con la solicitud de modelo de
utilidad deberdn acompanarse 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 sefalados
precedentemente.
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Articulo 59.- Todo modelo de utilidad debera
llevar en forma visible la expresion "Modelo de Utilidad" o las iniciales
"M.U.", y el numero del registro. La omisién de este requisito no afecta la
validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer

valer las acciones penales establecidas en esta ley.

Articulo 61.- Serad 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 autorizacién del titular o su
cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines
comerciales, un modelo de utilidad patentado. Lo anterior se entenderd sin
perjuicio de lo establecido en el articulo 49 bis C de esta ley, que sera
igualmente aplicable a esta categoria de derechos.

¢) El que con fines comerciales imitare un modelo

de utilidad patentado.

d) El que sin la debida autorizacién 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 serd igualmente aplicable a esta categoria de derechos.

Las personas condenadas seran obligadas al pago

de las costas, danos y perjuicios causados al duefio de la patente.

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 comisién de estos delitos objeto del comiso,
quien ordenard la destruccion o distribucion benéfica segln las
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circunstancias del caso. En caso que se decida su donacidn, 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 incautacién, 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.”

35) Reempldzase la denominacién del Titulo V,

por la siguiente: “De los dibujos y disefos industriales”.

Articulo 62.- Bajo la denominacién de disefho
industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con
colores, y cualquier articulo industrial o artesanal que sirva de patrén para
la fabricacién de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por
su forma, configuracidn geométrica, ornamentacién o una combinaciéon de
éstas, siempre que dichas caracteristicas le den una apariencia especial
perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomia

nueva.

Bajo la denominacién de dibujo industrial se
comprende toda disposicién, conjunto o combinacién de figuras, lineas y/o
colores que se desarrollen en un plano (bidimensional) para su
incorporacién a un producto industrial con fines de ornamentacién y que le

otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

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

dibujos o disenos industriales conocidos.

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

Los estampados en géneros, telas o cualquier
material laminar quedan comprendidos entre los articulos que pueden
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protegerse como disefos industriales, siempre que rednan las condiciones de

novedad y originalidad antes sefaladas.

36) Agrégase, a continuaciéon del articulo 62, los

siguientes articulos nuevos:

“Articulo 62 Bis.- La proteccién conferida a los
dibujos y disefios industriales se entendera sin perjuicio de aquella gue
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 podran registrarse como
disefos industriales:

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

b) Aquellos que consistan en una forma cuya
reproducciéon 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 prohibicién no se aplicara tratandose de
productos en los cuales el disefo radique en una forma destinada a permitir
el montaje o la conexién multiple de los productos, o su conexién dentro de

un sistema modular.

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 disefos
industriales procede por las mismas causales sefialadas en el articulo 50 de

esta ley.

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

- Memoria descriptiva.
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- Dibujo.

- Prototipo o maqueta, cuando procediere.

Ingresada la solicitud al Departamento de
Propiedad Industrial se practicard un examen preliminar, en el cual se
verificara que se hayan acompafiado los documentos sefalados

precedentemente.

Articulo 65.- El registro de un dibujo o disefio
industrial se otorgard por un periodo no renovable de 10 afios, contados

desde la fecha de su solicitud.

Articulo 66.- Todo dibujo y disefo industrial
debera llevar en forma visible la expresidon “Dibujo Industrial” o “Disefio

Industrial” o las iniciales D.l. y el nUmero del registro.

La omisién de dicho requisito no afectard la
validez del dibujo o disefo industrial, pero priva a su titular de la facultad
de hacer valer las acciones penales establecidas en el articulo 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 disefno industrial
no registrado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes

a uno registrado.

b) El que sin la debida autorizacién del titular o su
cesionario fabricare, comercializare, importare o utilizare con fines
comerciales, un dibujo o diseio industrial 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 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 disefo industrial con solicitud en tramite, siempre
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que ésta haya sido publicada, y en definitiva se otorgue el registro. Lo
anterior se entenderd 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, danos y perjuicios causados al titular del registro.

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

Asimismo, el juez de la causa podra disponer de
inmediato su incautacidon, 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.

Articulo 68.- En los contratos de trabajo y
prestacién 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, pertenecerdn exclusivamente
al empleador o a quien encargé el servicio, salvo estipulacién expresa en
contrario.

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, seglin su contrato de trabajo,
no se encuentra obligado a realizar una funcién inventiva o creativa, le

pertenecerdn en forma exclusiva.
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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 debera

conceder al trabajador una retribucién adicional a convenir por las partes.

Lo anterior serd extensivo a la persona que
obtuviere una invenciéon que exceda el marco de la que le hubiere sido

encargada.

Articulo 70.- La facultad de solicitar el respectivo
registro asi como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados
de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relacién
dependiente o independiente, por universidades o las instituciones de
investigaciéon incluidas en el decreto ley 1.263, de 1975, perteneceran a
estas Ultimas, o 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.

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

cldusula en contrario se tendra por no escrita.

Articulo 72.- Todas las controversias
relacionadas con la aplicacién de las disposiciones de este titulo seran de
competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refieren los

articulos 17 bis C, D y E de esta ley.”

37) Incorpdrase, a continuacién del articulo 72, el
siguiente Titulo VII, nuevo, pasando los actuales VIl y VIII a sigharse como

Titulo VIII y Titulo IX, respectivamente:

“TITULO VII
De los Esquemas de Trazado o Topografias de los Circuitos Integrados”

Articulo 73.- Se entendera por circuito integrado

un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los



64

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

funcidon electrénica.

Articulo 74.- Se entenderd por esguema de
trazado o topografia de circuitos integrados la disposicién 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 disposicién 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 esquema de trazado o 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 combinacién de elementos o
interconexiones que sean corrientes, soélo estard protegido si la
combinacién, en su conjunto, cumple con las condiciones sefaladas en los

incisos anteriores.

Articulo 76.- El duefio de un esquema de trazado
o topografia de circuitos integrados, gozard de exclusividad para producir,
vender o comercializar en cualquier forma el objeto de la proteccién 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 incorporacién 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.
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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 sélo en la
medida que éste siga conteniendo un esquema de trazado o topografia de
circuitos integrados ilicitamente protegido.

Articulo 77.- El derecho exclusivo de explotacion
contemplado en el articulo precedente, no se extendera:

1.- A las reproducciones de los esquemas de
trazado o topografias o de circuitos integrados a los cuales se le haya
incorporado un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados
realizadas por terceros con propdsitos privados o con el Unico objetivo de
evaluacioén, analisis, investigacién o ensefianza.

2.- A los actos de explotacién 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 andlisis y la 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 relacién 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.
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El tribunal competente para conocer de las
infracciones en materia de esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, resolvera las controversias a que pueda dar lugar Ila
determinacién de la regalia a la que se refiere el inciso anterior, seguln las
normas establecidas para los incidentes en el Cédigo 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 proteccién de los esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, tendrd una duracién no
renovable de 10 afos, contado a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud de registro o de la primera explotacién 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

Reconstruccidn.

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

-1 Solicitud.
-2 Memoria descriptiva.
-3 Prototipo 0 maqueta, cuando procediere.

-4 Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento de
Propiedad Industrial, se practicara un examen preliminar, en el cual se
verificara que se hayan acompafado los documentos sefalados

precedentemente.

Articulo 81.- La solicitud de registro podrd
presentarse antes de iniciada la explotacién comercial del esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados o dentro de los dos afos

siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotaciéon. En este
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Ultimo caso, el solicitante deberd acompafar, junto con la solicitud de
registro, una declaraciéon jurada que acredite la fecha de la primera

explotacién comercial.

La tramitacién de la solicitud, asi como la
publicacién y resolucién de la misma, se ajustard a las prescripciones que

para ello establezca el reglamento.

Articulo 82.- Procedera la declaracién 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 invencidn e invenciones en servicio,
respectivamente, seran aplicables, en cuanto corresponda, a los esquemas
de trazado o topografias de circuitos integrados, sin perjuicio de las
disposiciones especiales contenidas en el presente Titulo.

Articulo 84.- Todo esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados, debera llevar en forma visible una letra
"T" en mayuscula y encerrada dentro de un circulo. La omisién de este
requisito no afectard 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, o incurriere en otra conducta semejante.
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b) El que sin la debida autorizacién 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 serd 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 autorizacién 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 entenderd 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, danos y perjuicios causados al titular del registro.

Los utensilios y los elementos usados en la
comisién 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 ordenard la destruccion o distribucién benéfica segun las
circunstancias del caso. En caso que se decida su donacién, éstas tendran
el caracter de publicas y estaran exentas del tramite de insinuacién y de

toda clase de impuestos.

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

La reincidencia serd sancionada con el doble de la

multa sefnalada en el inciso primero.
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38) Sustitlyese el Titulo VIII, por el siguiente:

“TITULO VIII
De la Proteccién de la Informacién no Divulgada”

Articulo 86.- Las personas naturales y juridicas
podran impedir que la informacién 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 informacién:

a) Sea secreta, en el sentido que no sea, como
cuerpo o en la configuracidn 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 informacién en
cuestién;

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 entenderd por
actos contrarios a los usos honestos del comercio, la adquisicién,
divulgacion o explotacion de informacion no divulgada, obtenida
ilegitimamente, o la divulgaciéon o explotacién de informaciéon no divulgada
con infraccién del deber legal o convencional de confidencialidad o reserva,
en beneficio propio, ajeno o en perjuicio del titular de los secretos,
incluyendo précticas, tales como:

1. El incumplimiento de contrato.

2. El abuso de confianza.

3. La instigacién a la infraccién.

4. La adquisicién de informaciéon no divulgada por
terceros que supieran o que no supieran por negligencia grave, que la
adquisiciéon implicaba tales practicas vy,

5. La adquisicién, divulgacién y explotacién de
datos de prueba u otros no divulgados referentes a productos farmacéuticos
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
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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 protecciéon de estos datos.

Articulo 87.- Los que adquieran, divulguen o
exploten informacién 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 la 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
explotacién y los objetos producidos en forma ilegal, caerdn en comiso.
Tratandose de los productos producidos en forma ilegal 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 explotacion
objeto del comiso, quien ordenara la destruccién o distribucién benéfica
segun las circunstancias del caso. Las donaciones que la distribucién
implica tendran el caracter de publicas y estardn 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 incautacidn.

De igual manera, el juez de la causa podr3,
cuando proceda, disponer la restitucion del o de los soportes fisicos que
contengan la informaciéon no divulgada y que obren en poder del presunto
infractor, sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias
que procedan.

La reincidencia serd sancionada con el doble de la
multa sefalada en el inciso primero.
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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
consideraciéon 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.- Derdgase el articulo 284 del Cédigo
Penal. No sera aplicable, para los efectos de esta ley, lo dispuesto en el
articulo 18, N¢ 2, del Cédigo de Procedimiento Penal.

39) Sustituyese el Titulo IX, por el siguiente:
“TITULO IX

De las Indicaciones geograficas y denominaciones de origen”

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

a).- Se entiende por indicacién geografica aquella
gue identifica un producto como originario del pais o de una regién o
localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputacién u otra
caracteristica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen
geografico.

b).- Se entiende por denominacién 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, reputacién u
otra caracteristica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen
geografico, teniendo en consideracién los factores naturales y humanos, y
cuya extraccién de las materias primas, produccién, transformacién o

elaboracion se realicen dentro de una zona geografica delimitada.
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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 entendera
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 proteccién juridica o gravamen que limite o
impida su uso por los interesados que cumplan con los requisitos
establecidos en esta ley.

Articulo 93.- El reconocimiento de una indicacion
geografica o denominacidon de origen, se hard por el Departamento de
Propiedad Industrial, mediante la incorporacién de la misma en un Registro
de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen que se llevard al
efecto.

Cualquier persona natural o juridica, podra
solicitar el registro de una indicacién geografica o denominacién de origen,
siempre que represente a un grupo significativo de productores, fabricantes
o artesanos, cualquiera sea su forma juridica o su composicién, cuyos
predios o establecimientos de produccién o de fabricacién se encuentren
dentro de la zona de delimitacidon establecida por la indicacién geografica o
denominacién de origen solicitada y cumplan con los demas requisitos
seflalados en esta ley. También podran solicitar el reconocimiento de una
indicacién geografica o denominacién de origen, las autoridades nacionales,
regionales, provinciales o comunales cuando se trate de indicaciones

geograficas 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 fabricacién, Ilas
caracteristicas o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del
producto.

d) Que sean indicaciones comunes o 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 indicacién

geografica o denominacién 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 procederd lo dispuesto en el
inciso anterior, en aquellos casos en que, de acuerdo a tratados o convenios
internacionales, no exista la obligacidon 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 geograficas
y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas
espirituosas, en relacién 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 o servicios u otros afines en Chile, durante
diez aflos como minimo, antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o de

buena fe, antes de esa fecha.

Articulo 96.- La solicitud de reconocimiento de
una indicacién geogréafica o denominacién de origen deberd indicar:

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

denominacién pedida.
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b) La indicacién geografica o denominaciéon de
origen.

c) El adrea geografica de produccién, extraccion,
transformaciéon o elaboracién del producto que se distinguird con la
indicaciéon o denominacién, delimitandola a los caracteres geograficos y la
division politico-administrativa del pais.

d) La descripciéon detallada del producto o los
productos que distinguird la indicacién o denominacién 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 indicacidon o denominacidén solicitada.

Articulo 97.- El Departamento de Propiedad
Industrial no aceptard a tramitacién aquellas solicitudes que no cumplan
con lo sefalado en el articulo anterior o se encuentren en alguno de los

casos sefalados en el articulo 94.

Si la solicitud no fuese aceptada a tramitacién, la
resolucién correspondiente, no obstante la reconsideracién que pueda
solicitarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, podrad ser
apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Dicho recurso deberd
presentarse dentro del plazo de 15 dias contados desde la notificacién de

rechazo por el estado diario.

Articulo 98.- Tratdndose 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 debera
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.
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Articulo 99.- La resolucion que conceda el
registro de una indicacién geografica o denominacién de origen sefalara:

a) La indicacidn geografica o denominaciéon de
origen reconocida.

b) La zona geogréafica delimitada de produccién,
extraccién, transformacién o elaboracién cuyos productores, fabricantes o
artesanos tengan derecho a usar la indicacién o denominacion.

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

d) La calificacién, de conformidad con el mérito de
los antecedentes acompafados, de tratarse de una indicacién geografica o
de una denominacién de origen.

Asimismo, tal resolucién aprobara y ordenara el
registro del reglamento especifico de uso y control de la indicacién

geografica o denominacién de origen reconocida.

Articulo 100.- El registro de una indicacién
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 modificacién debera sujetarse al procedimiento de registro,

en cuanto corresponda.

Articulo 101- A peticién de cualquier interesado,
procedera la declaracion de nulidad del registro de la indicacidon geografica
o denominacién 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,
publicacién, registro y nulidad de las indicaciones geograficas vy

denominaciones de origen de que trata este Titulo.

Articulo 103.- Solamente los productores,
fabricantes o artesanos que desempefnan su actividad dentro de la zona

geografica delimitada podran usar comercialmente la indicacién geografica
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o denominaciéon de origen reconocida para los productos indicados en el

registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que
desempefian su actividad dentro de la zona geogréfica delimitada, inclusive
aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el reconocimiento
inicialmente, tendrdn derecho a wusar la indicacién geografica o
denominacién de origen en relacién con los productos sefalados 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 indicaciéon geografica o denominacién de
origen reconocida, podran emplear en la identificacién del producto la
expresién “Indicacion Geografica” o “Denominacion de Origen”, segun

corresponda.

Articulo 104.- Las acciones relativas al derecho
de usar una indicacién geografica o denominacién de origen reconocida se
ejerceran ante los tribunales ordinarios de justicia, quienes conoceran de

ellas de acuerdo al procedimiento sumario.

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

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

b) Los que en el uso de una indicacién geografica
o denominacién de origen debidamente registrada, incurrieren en practicas
comerciales desleales, perjudicando a terceros y provocando error y
confusién.

c) Los que por cualquier medio de publicidad, con
fines comerciales, usaren o imitaren una indicacién geografica o
denominacién de origen para productos idénticos o relacionados.

d) Los que usaren una indicacién geografica o

denominacién de origen no inscrita o anulada, con las indicaciones
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correspondientes a una registrada o incurrieren en otra conducta
semejante.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes
qgue lleven una indicaciéon 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 indicacién geografica.

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
cometerdn incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se
utilice la indicacion geografica o denominacién de origen traducida o
acompafada 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 zonificacién 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 geografica o denominacién de origen.

Los utensilios y los elementos utilizados para la
falsificacion o imitaciéon y los objetos con indicaciones geogréaficas o
denominaciones de origen falsificadas, caerdn en comiso. Tratandose de los
objetos con indicaciéon geografica o denominacion de origen falsificada, se
procedera a su destrucciéon. Por el contrario, sera facultad del juez
competente decidir sobre el destino de los utensilios o elementos utilizados
para falsificacién o imitacién de los objetos decomisados, quien ordenara la
destrucciéon o distribucidon 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 trdmite de insinuacién y de toda clase de impuestos.
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40) Agrégase el siguiente Titulo nuevo:

“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 accion y sanciéon penal, se aplicaran sin perjuicio de las
acciones civiles que correspondan contra quienes lesionen los derechos

consagrados en ella.

En particular, el titular cuyo derecho industrial o
informacién no divulgada sea lesionado, podra demandar civilmente:

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

b) La indemnizacién 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 infraccién, en particular la incautacién y el comiso de
conformidad con las reglas especiales establecidas para las distintas
categorias de derechos reconocidos en esta ley.

d) La publicacién de la sentencia a costa del
condenado mediante anuncios en un diario a eleccién del demandante. Esta

medida sera aplicable cuando la sentencia asi lo sefiale expresamente.

Habrd también accién civil para impedir el dafo
contingente o0 amenaza de dano 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
infraccion o la infraccién 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 infraccién o la infraccién a los
derechos correspondientes, la accidén podréd entablarse ante el juez en lo

civil de cualquiera de ellos, a eleccién del demandante.
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Cuando la accién haya sido precedida por una
solicitud de medida prejudicial, la causa civil quedara radicada en el tribunal

que conocié de tal medida.

Articulo 108.- Las acciones civiles establecidas
en el articulo 106 se tramitardn conforme al procedimiento sumario y
correspondera a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de

la accién 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.

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 notificacién véalida de la demanda interrumpira la prescripcion
de la accién penal. La sentencia que rechazare totalmente la demanda
extinguird las acciones penales que emanaren de los hechos contenidos en
ella.

Asimismo, el ejercicio previo de la accién penal
inhibird al juez civil de conocer de estas acciones, salvo la que tenga por
objeto indemnizar los dafios y perjuicios por infraccién de los derechos
contemplados en esta ley, la que podré ejercerse independientemente del
proceso penal o dentro de éste. En este Ultimo caso, dicha acciéon se

ejercera en la forma establecida en el Cédigo Procesal Penal.

Articulo 110.- La indemnizacién de los dafios vy
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 comercializacién 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 estimard sobre la base de las utilidades y beneficios que
el infractor habria percibido de la comercializaciéon de los productos o

servicios ilicitos.
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Articulo 111.- La cuantia del lucro cesante se
determinara, a eleccién del demandante, de conformidad con las siguientes
reglas:

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

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 podrd exigirse solamente respecto de los actos de infracciéon
realizados durante los cinco afios anteriores a la fecha en que se haya
ejercitado la correspondiente accién.

Articulo 113.- Sin perjuicio de las otras acciones
contempladas en este Titulo, no responderan por dafos 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 estard
facultado para ordenar que el infractor proporcione las informaciones de
que dispusiese sobre las personas que hubiesen participado en la
produccién o elaboracién de los productos o procedimientos materia de la

infraccidn, y respecto de los circuitos de distribucién de estos productos.

Articulo 115.- En estos procesos, el juez
apreciara la prueba segun las reglas de la sana critica y debera ser oido el
Departamento de Propiedad Industrial antes que se dicte sentencia.
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Articulo 116.- Las acciones civiles contempladas
en este Titulo prescribiran en el término de 5 afos, contado desde gue se

cometio por ultima vez la infraccion.

Parrafo 22: De las Medidas Precautorias

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

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

a) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar
o0 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, las actividades
amparadas por una marca de servicios y otros signos distintivos amparados por la
legislacion;

c) El derecho exclusivo a fabricar, comercializar, importar
0 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 informacién 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 cesacidn inmediata de los actos que
constituyan la presunta infraccion;

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

presunta infraccién;
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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 comercializaciéon de dichos productos, en cualquier forma.

Articulo 119.- Al requerir la medida, el solicitante
debera acreditar su calidad de titular del derecho que reclama, expresar la
accién que se propone interponer y someramente sus fundamentos,
acompanando los antecedentes que permitan presumir la existencia de la
infraccion reclamada. Asimismo, en la medida de lo posible y cuando
proceda, debera acompafar una descripcién suficientemente detallada de
los objetos a los cuales se aplicara la medida y del lugar donde estos

podrian encontrarse.

Articulo 120.- Presentada la solicitud, el tribunal
podra acceder a lo solicitado, sin méas tramite. Si lo considera necesario,
para acceder a lo solicitado, podra requerir al solicitante de la medida, la
constitucién 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, podrd 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 accidén que ellas pretendian
aseqgurar, los afectados deberdn 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 dejard constancia en la

sentencia.

Procedera la indemnizacién 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.
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Articulo 123.- Las medidas precautorias
solicitadas podran llevarse a cabo antes de notificarse a las personas que
resulten afectadas, debiendo notificarse ellas, a lo mas, dentro de los diez
dias héabiles 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 notificacién 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 notificacién de la demanda civil o al citdrsele o detenérsele
como consecuencia de la denuncia o querella, practicandose en tal evento

la notificacién por el tribunal.

Articulo 124.- El juez debera, de oficio o a
peticion 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 podrdn
solicitarse antes, en conjunto o después de deducirse la accién civil o penal.

Articulo 126.- Solicitadas las medidas
precautorias antes de deducir la accidén civil o penal, es decir, como medida
prejudicial, el solicitante presentara su demanda en el término de quince
dias; dicho plazo podrd 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 responderd por los dafios y los perjuicios causados a aquél 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 debera mantener

tales medidas mientras se justifiquen, como medidas de protecciéon para
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hacer cesar el delito, para acreditar la existencia del mismo o para asegurar

las responsabilidades pecuniarias del infractor, asi como su castigo.

Parrafo 32: 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 Cédigo 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 42: 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 aplicardn, en todo aquello que no resulte incompatible, a las
infracciones o amenazas de infracciéon 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 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 Cdédigo de Procedimiento Civil y Cddigo
Procesal Penal, en lo que corresponda.

41) Agrégase el siguiente Titulo nuevo:

“TITULO XI
Articulo Final

Articulo 132.- Derégase el decreto ley 958, de
1931, sobre Propiedad Industrial; los articulos 16 y 17 de la ley N° 18.591;
el articulo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935.”



85

ARTICULOS TRANSITORIOS

42) Incorpdéranse las siguientes Disposiciones
Transitorias de la ley N2 19.039:

“Primera.- No obstante lo dispuesto en el inciso
segundo del articulo 39 de esta ley, sélo podra solicitarse patente de
invencidn sobre los medicamentos de toda especie, sobre las preparaciones
farmacéuticas medicinales y sus preparaciones reacciones quimicas,
siempre que se haya presentado en su pais de origen solicitud de patente
con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

Segunda.- A los plazos que se encontraren
iniciados y a las resoluciones que se hubieren notificado con antelacion a la
vigencia de esta ley, les serdn aplicables las normas a que se refiere el

articulo 73.

Los recursos de apelacién que estuvieren
pendientes en la Comisién Arbitral a que se refiere el articulo 17 del decreto
ley No. 958, de 1931, pasaran al conocimiento y resolucién del Tribunal
Arbitral creado por el articulo 17 de la presente ley. Estas apelaciones
guedardn exentas de efectuar la consignacién a que se refiere el articulo
18.

Tercera.- Las solicitudes de patentes de
invencidn y modelos industriales que se encuentren en tramite y no
contravengan la presente ley, continuardn su tramitacién de acuerdo a las
normas del decreto ley No. 958, de 1931.

No obstante, dentro de los 120 dias siguientes a la
vigencia de esta ley, los solicitantes que lo estimen conveniente podran
formular una nueva solicitud que se ajustara a las disposiciones de la

presente ley, la cual mantendra la prioridad de la solicitud original.

Cuarta.- Esta ley empezard a regir el dia en que
se publique en el Diario Oficial su reglamento. ElI Presidente de Ia
Republica, debera dictar dicho reglamento dentro del plazo de 1 afo,

contado desde la publicaciéon de esta ley.”
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43) Incorpéranse los siguientes articulos

transitorios:

“Articulo 12 transitorio.- Los recursos de
apelacién que estuvieren pendientes en el Tribunal Arbitral de Propiedad
Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasaran al
conocimiento y resolucién del Tribunal de Propiedad Industrial a que se
refiere el articulo 17, de la ley N2 19.039, modificado por el articulo Unico de

esta ley.

No obstante lo anterior, los articulos 17 bis C, Dy
E entraran en vigencia una vez que el Ministro de Economia, Fomento y
Reconstruccidon proceda a la designacion de los Ministros Alternos, de
conformidad con el articulo 17 bis C, mencionado. La designaciéon debera
efectuarse dentro de un plazo que no excedera de dos afios, contados

desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Articulo 22 transitorio.- 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
tramitacién 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
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 invencién sin oposicién
pendiente o de un disefo industrial, o sus cesionarios, que estimen que su

invencidon o disefio corresponde a un esquema de trazado o topografia de
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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 32 transitorio.- La solicitud de
renovacién 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, deberd especificar los productos o
servicios especificos y determinados, con la indicacion de la o las clases del

Clasificador Internacional a que pertenecen.

Articulo 42 transitorio.- Estardn sujetas al pago
de los derechos a que se refiere el articulo 18 de la ley N2 19.039, sustituido
por el articulo Unico de esta ley, las solicitudes de registro de marcas,
patentes de invencién, modelos de utilidad, disefios industriales y esquema
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 hard de

acuerdo a las normas vigentes al momento de su presentacion.

Las solicitudes de renovacidon 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 citado articulo 18, inciso

cuarto.

Las oposiciones presentadas con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley respecto de solicitudes de patentes de
invencién presentadas con anterioridad, quedardn afectas al pago del
derecho a que se refiere el inciso quinto del articulo 18, mencionado.

Articulo 52 transitorio.- El plazo senalado
en el articulo 23 bis, de la ley N2 19.039, incorporado por el articulo Unico
de esta ley, para hacer efectiva la accién de caducidad por falta de uso de
la marca, se contara, respecto de los registros concedidos con anterioridad
a la entrada en vigencia de esta ley, a partir de la primera renovacién

ocurrida con posterioridad a esa fecha.
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Articulo 62 transitorio.- Las patentes de
invencién concedidas a partir del 1° de enero de 2000 gozaradn de
protecciéon por un periodo no renovable de 20 afios contados desde la fecha
de presentacién de la respectiva solicitud.

Articulo 72 transitorio.- Mientras
mantenga su vigencia el Cddigo de Procedimiento Penal, la remision
efectuada por el articulo 131 de la ley N2 19.039, incorporado por el articulo
unico de esta ley, se hace extensiva también a dicho Cédigo de

Enjuiciamiento Penal, en lo que corresponde.

Articulo 82 transitorio.- Dentro del plazo
de 6 meses, contado desde la fecha de publicacion de esta ley, el

Presidente de la Republica deberé dictar su reglamento.

Articulo 92 transitorio.- Esta ley empezard
a regir el dia en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se

refiere la disposicion transitoria anterior.

Articulo 10 transitorio.- Dentro del plazo de un
ano contado desde la fecha de publicaciéon de esta ley, el Presidente de la
Republica, mediante uno o mas decretos con fuerza de ley, establecera el

texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N2 19.039.

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

Subsecretaria de Economia."

Kk kk kK k%
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Se designé Diputado informante al sefior Francisco

Encina Moriamez.

Sala de la Comision, 7 de mayo de 2002.

Tratado y acordado en sesiones de fecha 2, 9 y 16 de
abril y 7 de mayo de 2002, con la asistencia de los siguientes Diputados: Eugenio
Tuma Zedan (Presidente); Sergio Correa de la Cerda; Francisco Encina Moriamez;
Pablo Galilea Carrillo; Carlos Hidalgo Gonzéalez; José Antonio Kast Rist; Fulvio Rossi
Ciocca, Eduardo Saffirio Suarez, Edmundo Salas de la Fuente, José Miguel Ortiz
Novoa (en reemplazo del Diputado sefior Edmundo Salas de la Fuente); Gonzalo
Uriarte Herrera, Alfonso Vargas Lyng, Rosauro Martinez Labbé (en reemplazo del
Diputado sefior Alfonso Vargas Lyng); Dario Molina Sanhueza (en reemplazo del

Diputado sefior Gonzalo Uriarte Herrera) y Patricio Walker Prieto.

LUIS PINTO LEIGHTON
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Secretario de la Comisién
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