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

BOLETIN N° 2.416-03

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comision de Economia tiene el honor de
emitir un nuevo segundo informe acerca de la iniciativa legal de la referencia.

En efecto, acogiendo una solicitud de la Comision
de Hacienda, el Senado abri6 un término especial para presentar
indicaciones, dentro del cual se formularon veintinueve proposiciones de
enmienda, diez de las cuales fueron retiradas por su autor, el Honorable
Senador sefor Marco Cariola.

A las sesiones en que tratamos este asunto
asistieron, ademas de los miembros de la Comision, el Subsecretario de
Economia, Fomento y Reconstruccion, sefior Alvaro Diaz Pérez; el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial, sefior Eleazar Bravo Manriquez; los
Asesores Juridicos de dicho Departamento, sefiorita Sabina Puente Guerrero
y sefior Marco Arellano Quiroz; la Asesora Econdmica del mismo, sefiora
Bernardita Escobar Andrae; el Director del Instituto de Salud Publica, sefior
Rodrigo Salinas Rios; la Jefa del Subdepartamento de Registro de ese
Instituto, sefiora Tatiana Tobar Aravena; el Jefe del Departamento Juridico
del Instituto, sefior Max Fuenzalida Carabantes; el Asesor Juridico del
mismo, sefior Luis Brito Rosales, y el abogado de la Direccion General de
Relaciones Econdmicas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, sefior Maximiliano Santa Cruz Scantlebury.

La Corte Suprema, que fue consultada mediante
oficio de la Comisién de Economia N° 144/E, de 21 de enero del afio en
curso, respondié mediante oficio N° 3.558, de 30 de marzo de 2004, que se
tuvo a la vista al estudiar la iniciativa en este tramite de nuevo segundo
informe. La Comision aprobé la mayor parte de las propuestas contenidas en
él.

Este proyecto ha sido declarado de urgencia
simple por el Presidente de la Republica.



A continuacion se consigna, para los efectos de lo
dispuesto en el articulo 124 del Reglamento del Senado, un resumen que
consolida los acuerdos de los dos segundos informes emitidos sobre la
presente iniciativa y los del presente nuevo segundo informe:

l.- Articulos que no fueron objeto de indicaciones
ni de modificaciones: del Articulo Unico: N°° 1), 2), 3), 5) que pasa a ser 6),
19), 21), 29), 36) que pasa a ser 35), 39) que pasa a ser 38), 42) y 43) que
pasan a ser 41) y 42), 56) que pasa a ser 54), 58) que pasa a ser 56), 63) y
64) que pasan a ser 61) y 62), 66) que pasa a ser 64), 69) que pasa a ser
67), 71) que pasa a ser 69), 77) que pasa a ser 75), y los articulos
transitorios 6°, que pasa a ser 5°,y 8° a 10, que pasan a ser 6° a 8°.

Il.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 3,
7, 8, 11, 20, 25, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 42, 66, 76, 78, 87, 95, 102, 103, 107,
108, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124 y 125, del primero Boletin;
nameros 15a, 16a, 26a y 28a, del segundo Boletin.

lll.- Indicaciones aprobadas con modificaciones:
nameros 1, 2, 4, 6, 9, 12, 23, 29, 31 (en lo referente a agregar un parrafo
cuarto), 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 68, 69, 73, 96 y 97, del primer
Boletin; nimeros 13a, 19a, 21a, 22a, 24a, 27a y 29a, del segundo Boletin, e
indicacion nueva del Ejecutivo, para reemplazar el articulo 17 bis D del
numeral 20).

IV.- Indicaciones rechazadas: nameros 18, 19, 21,
22, 24, 35, 48, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 81, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94,
98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 113 y 114, del primer Boletin;
nameros 2a, 6a, 7a, 9a, 1lla, 14a, 18a y 25a, del segundo Boletin, e
indicacién nueva del Ejecutivo, para reemplazar el articulo 17 bis C del
numeral 20).

V.- Indicaciones retiradas: numeros 5, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 26, 27, 31 (en lo referente a intercalar el parrafo segundo), 32, 38,
39, 40, 41, 43, 54, 56, 57, 62, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 88, 89, 90,
91, 109, 117 y 123, del primer Boletin, y nUmeros 1a, 3a, 4a, 5a, 8a, 10a,
12a, 17a, 20ay 23a, del segundo Boletin.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.



DISCUSION DE LAS INDICACIONES

La Comision de Economia se aboco, en primer
término, a revisar las modificaciones que la de Hacienda introdujo, a
indicacion del Ejecutivo, en los articulos 17 bis C y 17 bis D, contenidos en
el numeral 20) del articulo Unico del proyecto, los que dicen relacién con la
integracion del Tribunal de Propiedad Industrial, la forma de designar a sus
miembros, los requisitos para el funcionamiento en salas y el nombramiento
y participacion de peritos.

Hubo consenso en que la instancia y la
oportunidad para resolver cuestiones de fondo de un proyecto de ley es la
discusion del mismo en la respectiva Comision técnica, y en que buscar
soluciones para algunos aspectos puntuales en otras etapas 0 escenarios,
lejos de facilitar o agilizar la tramitacion, con frecuencia la embarazan o
retardan.

Este acuerdo, que fue unanimemente adoptado
por los miembros presentes de la Comisién, los Honorables Senadores
sefiores Garcia, Gazmuri y Orpis, se fundamentdé en la necesidad y
conveniencia de mantener los lineamientos convenidos entre los
colegisladores tras un profundo y extenso debate producido en la Comision
técnica durante el tramite reglamentario de segundo informe.

En el caso del articulo 17 bis C, se desecho la
disposicion que faculta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para
intervenir en la generaciéon de miembros titulares y suplentes del Tribunal de
Propiedad Industrial.

Para ello se tuvo en cuenta que las materias que
conocera este Ultimo son predominantemente juridicas, lo que explica la
intervencién de la Corte Suprema en el concurso publico y en la formacion de
las ternas. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en cambio, esta
llamado a conocer y fallar cuestiones de las mas variadas especialidades,
vinculadas con la competencia en los mercados, motivo por el cual es
integrado por personas con formacién juridica y econémica. EI modelo
adoptado para este Ultimo no es extrapolable sin mas a otros 6rganos
jurisdiccionales y tampoco justifica la participaciéon que se le daria en virtud
del precepto en comento, en orden a intervenir en la generacién de otro
tribunal especializado.

En virtud de lo expuesto, la Comision de
Economia rechazdé la sustitucién practicada por la de Hacienda a indicacion
del Ejecutivo y repuso el texto del articulo 17 bis C aprobado en nuestro
segundo informe.

- Asi lo acordaron, por unanimidad, los
Honorables Senadores sefores Garcia, Gazmuri y Orpis.



Por lo que respecta al articulo 17 bis D, también
a indicacién del Ejecutivo, la Comision de Hacienda introdujo un precepto
sustitutivo del que la de Economia habia sancionado en el segundo informe.
Entre ambos existen tres diferencias.

La primera, es la incorporaciéon en el inciso
primero de una regla en virtud de la cual, cuando el Tribunal funcione dividido
en salas, cada una de ellas deberd estar integrada por dos miembros
titulares, a lo menos. La Comision de Economia concordd con esta
modificacion.

La segunda, incide en el inciso cuarto y consiste
en integrar el Tribunal, cuando el asunto no se refiera a marcas comerciales,
con un perito que participara en las deliberaciones y cuya opinion debera
constar expresamente en el fallo. En tales casos, si alguna de las partes en
el litigio lo pide, el Tribunal esta obligado a designar perito.

Se explicéd a la Comisién que la finalidad de este
cambio es aportar al debate del Tribunal conocimientos propios de
especialidades diferentes al derecho, y que se excluyen los juicios sobre
marcas porque esa forma de propiedad industrial es de indole
predominantemente juridica y la integraciéon del érgano jurisdiccional por
abogados resulta garantia suficiente. El grueso de las causas que hoy llegan
a la segunda instancia en materia de Propiedad Industrial, mas del 90%, es
sobre marcas.

Sin embargo, los miembros de la Comision
manifestaron reticencia en lo referente a consignar en el fallo la opinion del
perito, puesto que ello podra derivar, en la practica, a que el ejercicio de la
potestad jurisdiccional encomendada a este Tribunal se transfiera al perito.
Hicieron presente que, existiendo un informe pericial, es de toda evidencia
gue el Tribunal no podra prescindir de analizarlo y ponderarlo, pero obligar a
dejarlo estampado en la sentencia excede la funcion del peritaje, que es la
de suministrar una vision propia de alguna especialidad del saber, mas no la
de dirimir el conflicto.

En vista de lo anterior, recogiendo una sugerencia
formulada por el sefior Subsecretario de Economia, Fomento vy
Reconstruccién, la Comision dio una nueva redaccion al precepto, que
estipula que los peritos podran ser mas de uno y que suprime la
incorporacion de su dictamen en la sentencia.

Enseguida, la Comision constaté que en el tramite
en la Comision de Hacienda se omitio el inciso final del articulo 17 bis D,
sobre la eleccién de Presidente del Tribunal y de cada una de sus salas, por
lo cual acordé reponerlo.



Por ultimo, se acogieron algunos planteamientos
hechos por la Corte Suprema en el oficio a que se ha hecho referencia al
comienzo de este informe, lo que se tradujo en la incorporaciéon de un nuevo
inciso en el articulo 17 bis D, que faculta al propio Tribunal de Propiedad
Industrial para fijar, mediante Auto Acordado, las circunstancias en que
funcionara extraordinariamente dividido en tres salas y la forma en que se
integraran las salas.

- Todos estos acuerdos fueron unanimes y se
adoptaron con el voto favorable de los Honorables Senadores seiiores
Garcia, Gazmuri y Orpis.

A continuacioén, la Comision se aboc6 al andlisis
de las nuevas indicaciones, contenidas en el Boletin respectivo, de fecha 3
de mayo pasado. Cabe hacer presente que el autor de varias de ellas, el
Honorable Senador sefior Cariola, retir6 las signadas la, 3a, 4a, 5a, 8a,
10a,12a, 17a, 20a y 23a.

Indicaciéon N° 2a

Del Honorable Senador sefior Cariola, recae en el
articulo 19, contenido en el numeral 24) del articulo Unico del proyecto. Ese
precepto define la marca comercial. Su inciso segundo permite inscribir como
tal las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o
adscritas a una marca registrada. La indicacién propone conceder igual
derecho a las frases asociadas a una marca solicitada, antes de que
concluya su registro.

Considerando que una norma como la que se
plantea abre la posibilidad de que tales frases pierdan su caracter accesorio
y distorsionen el sistema marcario, sea porque en definitiva la marca no se
reconozca, sea porque el solicitante la demore o abandone, la Comision
rechazo esta indicacion.

- Acordado por los Honorables Senadores
sefiores Garcia, Gazmuri y Orpis.

Indicacion N° 6a

Del Honorable Senador sefior Cariola, incide en el
numeral 30) del articulo Unico del proyecto, en el cual repone los articulos 23
bis C y 23 bis D que esta Comisién habia suprimido en el trdmite de segundo
informe.

El articulo 23 bis C consagra la caducidad de las
marcas por falta de uso y el 23 bis D indica algunas situaciones que son
consideradas como uso de la marca.



El sefior Subsecretario de Economia, Fomento y
Reconstruccién recordd que el Ejecutivo es partidario de este instituto,
porque permite reintegrar al mercado marcas que caen en desuso en razon
de la desaparicion de las empresas que en su oportunidad las registraron.

La Comision rechazé por mayoria esta indicacion,
por los mismos motivos consignados en el segundo informe! para adoptar
igual decision.

- Votaron por el rechazo los Honorables
Senadores sefores Garcia y Orpis, y a favor de la indicacién el
Honorable Senador sefior Gazmuri.

Indicaciéon N° 7a

Del Honorable Senador sefior Cariola, incide en el
articulo 28, contenido en el numeral 32) del articulo Unico del proyecto. Ese
precepto tipifica los delitos marcarios. Su letra a) sanciona el uso malicioso y
con fines comerciales de una marca igual o0 semejante a otra inscrita. La letra
b) describe y sanciona la figura de uso comercial de signos aparentando o
simulando una marca no inscrita, caducada o anulada.

La indicacion reemplaza la letra a) del articulo 28,
de manera de sustituir el elemento dolo directo de este tipo penal
—contenido en el vocablo “maliciosamente”—, por el requisito de no contar con
la autorizacién del titular del registro marcario. Ademas, elimina la letra b),
adecuando formalmente el resto del articulo a esta supresion.

Teniendo en cuenta la extensa discusion habida
sobre este particular durante el estudio del proyecto en el segundo informe,
el cual fue debidamente consignado en el documento respectivo?, la
Comisién rechazo por unanimidad esta indicacion.

- Asi lo acordaron los Honorables Senadores
sefiores Garcia, Gazmuri y Orpis.

Indicacion N° 9a

Del Honorable Senador sefior Cariola, incide en el
articulo 31 bis, contenido en el numeral 36) del articulo Unico del proyecto. El
precepto citado invierte la carga de la prueba en juicios relativos a patentes
de procedimiento y presume legalmente que un producto idéntico ha sido
obtenido mediante el procedimiento patentado, sin autorizacion del titular de
la patente, si se reanen copulativamente las dos condiciones que sefiala la
norma. La indicacion propone hacer disyuntivas las circunstancias descritas
como copulativas por el legislador para que opere la presuncion.

1 Ver pags. 34 y ss.
2 Ver pags. 39 y ss.



El sefior Subsecretario hizo presente que la
inversion del “onus probandi” se amolda a lo preceptuado a este respecto por
ADPIC?® y que la legislacion mexicana hace copulativos los requisitos, tal
como el texto aprobado por la Comision de Economia en su segundo
informe, sin que ello haya dado lugar a reclamos ante la Organizacion
Mundial del Comercio.

En vista de lo anterior, la Comision rechazé la
indicacién. Ademas, con la finalidad de reforzar la idea de que las
circunstancias enunciadas en la disposicion en comento deben concurrir
copulativamente, dio una nueva redaccién al articulo 31 bis, refundiendo en
el primer inciso los dos literales que siguen a su encabezamiento.

- Acordado por unanimidad, por los
Honorables Senadores seiiores Garcia, Gazmuri y Orpis.

Indicacion N° 11a

Del Honorable Senador sefior Cariola, incide en el
articulo 37, contenido en el numeral 39) del articulo Unico del proyecto. Ese
articulo sefala qué no sera considerado invencion y quedard, por lo tanto,
excluido de la proteccion por patente. La indicacidon afecta a las letras c) y e)
del articulo 37.

La letra c) impide patentar los sistemas, métodos,
principios o planes econdémicos, financieros, comerciales, de negocios o de
simple verificacion y fiscalizacion; y los referidos a las actividades puramente
mentales o intelectuales o a materias de juego. La indicacién suprime la
expresion “de negocios”.

Se explico6 a la Comisibn que tal supresion
contraria expresamente lo acordado en el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos de América y que su inclusion entre las cuestiones no
patentables persigue no cerrar a las empresas el uso de alternativas de
negocios.

- La indicacién fue rechazada, en esta parte,
por la unanimidad de los Honorables Senadores sefores Garcia,
Gazmuri y Orpis.

La letra e) del articulo 37 no permite patentar el
nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos y empleados con
determinados fines, asi como el cambio de forma, dimensiones, proporciones
y materias del objeto solicitado. La indicacion agrega a este literal una

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



oracion final que establece una excepcion: los nuevos usos serian
patentables si modifican esencialmente las cualidades de aquéllos o si el
nuevo uso resuelve un problema técnico que antes no tenia solucién
equivalente, siempre que retnan los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial a que se refiere el articulo 32.

Los funcionarios del Ejecutivo hicieron presente
gue no es efectivo, al contrario de lo que se ha afirmado, que las patentes de
segundo uso contrarien el ADPIC, puesto que dicho Acuerdo no se refiere al
segundo uso ni define el concepto invencion.

Por otra parte, se tuvo en consideracion que la
oraciéon propuesta puede inducir a confusién, en el sentido de que no queda
suficientemente en claro cudl es el objeto cuyas cualidades son modificadas
esencialmente ni qué debe reunir los requisitos de novedad, inventiva y
aplicacion industrial. También se puso de manifiesto que si las cualidades de
algo son esencialmente diferentes de las de otra cosa, no se trata de un
segundo uso, sino de una nueva invencion, que debe obtener derechamente
proteccion por una patente propiamente tal.

El Honorable Senador sefior Orpis declar6 ser
partidario de admitir las patentes de segundo uso.

- En lo atinente a la letra e), la indicacion se
rechazé por dos votos en contra, de los Honorables Senadores seiores
Garcia y Gazmuri, y uno a favor, del Honorable Senador sefior Orpis.

Indicacion N° 13a

Del Honorable Senador sefior Cariola, propone
dos sustituciones en el primer inciso del articulo 45, contenido en el numeral
46) del articulo Unico del proyecto. Ese articulo regula la tramitacion
administrativa inicial de una solicitud de patente. Su inciso primero dispone
que el Departamento de Propiedad Industrial practicara un examen
preliminar de la misma, para verificar que se han acompafiado los
documentos del articulo 43 y que ella no presenta errores ni omisiones. De
haber reparos, se ordena subsanarlos dentro del plazo de cuarenta dias,
bajo apercibimiento de tener la solicitud por no presentada.

La indicacion propone elevar el plazo a sesenta
dias y tener la solicitud por abandonada.

La Comisién estuvo de acuerdo en aumentar el
plazo para corregir las observaciones hechas por el Departamento, porque
ello exige, muchas veces, obtener documentacion en diversos paises y
hacerla traducir y legalizar.

En cambio, en lo referente al efecto juridico del
vencimiento del plazo sin que las objeciones hayan sido enmendadas, se



tuvo en cuenta que es muy diferente tener la solicitud por no presentada que
darla por abandonada. En efecto, en la primera de esas alternativas el
solicitante puede volver a presentar su solicitud, una vez completados los
antecedentes requeridos; en la segunda, en cambio, pierde definitivamente la
posibilidad de obtener la patente, porque su invencion ha ingresado al estado
de la técnica, es decir, ha perdido el caracter de novedad, que es requisito
indispensable para conseguir la proteccion legal que otorga una patente.

- Por unanimidad de los Honorables Senadores
seiiores Garcia, Gazmuri y Orpis se aprobé parcialmente la indicacion,
sélo en lo relativo a otorgar mayor plazo para subsanar los reparos, y
se rechazé en lo demas.

Indicacion N° 14a

Del Honorable Senador sefior Cariola, propone
reemplazar el inciso primero del articulo 49, contenido en el numeral 47) del
articulo unico del proyecto. Dicha disposicion se refiere al alcance de la
proteccion o monopolio legal que confiere una patente.

El inciso aprobado por la Comisién de Economia
en su segundo informe dispone que el duefio de una patente de invencion
gozara de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier
forma, el producto u objeto del invento y, en general, para realizar cualquier
otro tipo de explotaciéon del mismo. La indicacion incorpora los vocablos vy el

sintagma “usar”, “importar” y “ofrecer en venta”.

La Comisién consideré que la palabra “usar” y la
frase “ofrecer en venta” quedan comprendidas en la enunciacion que formula
el precepto ya aprobado. En cambio, la insercion del verbo “importar” tiene
por efecto impedir las importaciones paralelas, esto es, la compra en el
extranjero, a quien lo detenta legitimamente, de un producto patentado
también en Chile, en condiciones mas ventajosas que las ofrecidas en el
mercado nacional, y la subsecuente internacion al territorio nacional.

Teniendo en cuenta, ademas, que la Comision, en
el segundo informe, reformulé por unanimidad el texto del articulo 49, se
resolvié el rechazo de esta indicacion.

- Acordado por los Honorables Senadores
sefiores Garcia, Gazmuri y Orpis.

Indicacién N° 15a
Del sefior Vicepresidente de la Republica, propone

eliminar la expresion “en casos graves y urgentes”, en el numero 2) del
articulo 51 bis B, contenido en el numeral 50) del articulo Unico del proyecto.
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El articulo 51 bis B dispone que la solicitud de
otorgamiento de una licencia no voluntaria constituira una demanda y, como
tal, deberd cumplir los requisitos del articulo 254 del Cdédigo de
Procedimiento Civil, y sefala el tribunal competente y el procedimiento
aplicable para los diversos casos que pueden presentarse.

Asi, el nimero 2) determina que conocera del
libelo el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, cuando la solicitud
de licencia no voluntaria se funde en razones de salud publica, de seguridad
nacional, de uso publico no comercial, de emergencia nacional u otras de
extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente®. Y afiade que, por
resolucion fundada, en casos graves y urgentes, se podra acceder
provisoriamente a la demanda. La indicacion es para suprimir la expresion
“en casos graves y urgentes”.

Explicé la asesora del Ministro de Economia,
Fomento y Reconstruccion, sefiora Bernardita Escobar, que la expresion que
se intenta eliminar puede generar desorientacion, puesto que podria
interpretarse como una segunda barrera a las licencias no voluntarias, toda
vez que el ndmero 2) del articulo 51 ya ha incorporado el elemento
emergencia o urgencia como filtro para estos casos, que son conocidos
como “uso de Gobierno”. Recalcé que la gravedad y la urgencia han sido
previamente calificadas por la autoridad competente para introducir la
demanda y no es conveniente que ello sea revisado por otra autoridad, que
muchas veces tendra un rango inferior al de la que hizo tal calificacion,
porque entonces la medida, que esta prevista para responder a situaciones
de grave emergencia, perderia toda eficacia.

El Honorable Senador sefior Orpis manifestdé que
no tenia aun opinion formada sobre este punto, por lo que reservé su
decision para la sala.

- La indicacion fue aprobada por dos votos a
favor, de los Honorables Senadores sefiores Gazmuri y Lavandero, y la
abstencion del Honorable Senador seior Orpis.

Indicacion N° 16a

Del sefior Vicepresidente de la Republica, plantea
reemplazar, en el inciso segundo del articulo 51 bis C, contenido en el
numeral 50) del articulo Unico del proyecto, la expresion “el monto de la
compensacion”, por “el monto de la remuneracion”. El precepto en cuestion
indica que la sentencia que otorgue una licencia no voluntaria debe contener,
entre otros elementos, la fijacion del monto de la compensacion que el
licenciatario debera pagar periédicamente al titular de la patente.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad
Industrial sefialaron que la indicacion procura ajustar el texto del articulo a la

* Ver, en el numero 49) del articulo Unico, el articulo 51, N° 2).
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redaccion que en esta materia utiliza el ADPIC, que alude a remuneracion y
no a compensacion.

- Fue aprobada por unanimidad, por Ilos
Honorables Senadores seiiores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicacion N° 18a

Del Honorable Senador sefior Cariola, incide en el
articulo 52, contenido en el numeral 53) del articulo Unico del proyecto. Ese
articulo tipifica y sanciona los delitos de patentes. Similar a la indicacion
N° 7a, ésta también plantea eliminar la exigencia de dolo directo, en la figura
penal de la letra a) del articulo 52.

Por la misma razén tenida en vista para rechazar
aquélla, la Comisién desech6 también esta indicacion.

- Acuerdo adoptado por dos votos a favor, de
los Honorables Senadores seiiores Gazmuri y Lavandero, con la
abstencion del Honorable Senador seiior Orpis.

Enseguida, la segunda parte de esta proposicién
de enmienda formulada por el Honorable Senador sefior Cariola consiste en
suprimir el inciso final del articulo 52, norma que excluye la sancion penal en
los casos de produccion, importacion o comercializacion de medicamentos
de toda especie, de preparaciones farmacéuticas medicinales o de sus
reacciones o combinaciones quimicas, que utilizan drogas o compuestos
activos que formaban parte del estado de la técnica a la fecha de entrada en
vigencia de la ley N° 19.039°.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial
expres6 que el Ejecutivo no habia propuesto esta norma, la que fue
incorporada por la Comision de Economia, y que ella es discriminatoria, en la
medida en que no confiere proteccidén penal a las patentes a que se refiere el
precepto, sino Unicamente civil. Hizo presente que las patentes para
preparaciones farmacéuticas anteriores a 1991 sélo amparan procedimientos
y no productos; como ellas duran 15 afios, estan casi todas vencidas. Si
alguien considera que una de ellas fue mal concedida, puede reclamar su
nulidad. Adujo que muchas de estas patentes incluyen elementos no
protegidos, porque forman parte del estado de la técnica y no revisten
novedad, lo que permitiria impugnarlas en aplicacion de lo dispuesto en este
inciso.

La Comisién rechaz6 esta indicacién, por estimar
gue siguen vigentes los motivos que llevaron a aprobar la norma en el
segundo informe.

5 30 de septiembre de 1991.
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- El rechazo fue aprobado por los Honorables
Senadores sefiores Gazmuri y Lavandero, con la abstencion del
Honorable Senador seior Orpis.

Indicacion N° 19a

Del Honorable Senador sefior Cariola, incide en el
articulo 59, contenido en el numeral 54) del articulo Unico del proyecto. Ese
articulo sefiala que los modelos de utilidad protegidos en virtud de la ley
N° 19.039 deben llevar en forma visible la expresion “Modelo de Utilidad” o
las iniciales “M.U.”, ademas del niamero del registro. La indicacion afiade que
esos distintivos podran estamparse en el modelo mismo o0 en sus envases.

Se hizo presente a la Comision que, en muchos
casos, es fisicamente imposible consignar los signos distintivos de la
proteccidon a la propiedad industrial, sea porque el tamafio del objeto lo
impide, como en un microchip, sea porque su distribucion en todo el mundo
exigiria especificar una cantidad considerable de tales distintivos. Por ello se
considerd razonable incorporar los signos en los envases, siempre que sean
los que se presentan al consumidor y que estén sellados de tal modo que
sblo se pueda acceder al producto destruyendo tales envases.

- Con esas modificaciones, la indicacion fue
aprobada por unanimidad, por los Honorables Senadores seiores
Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicacion N° 21a

Del Honorable Senador sefior Cariola, incide en el
articulo 66, contenido en el numeral 62) del articulo Gnico del proyecto. Igual
gue la anterior, propone consignar en los envases los distintivos de la
proteccidn otorgada a los dibujos y disefios industriales.

La Comisién la aprobd, con las mismas
modificaciones que la referida a los modelos industriales.

- Acordado por unanimidad, por los
Honorables Senadores seiiores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicacion N° 22a

Del Honorable Senador sefior Cariola, incide en el
articulo 84, contenido en el numeral 71) del articulo Unico del proyecto. Del
mismo modo que las dos indicaciones precedentes, plantea la posibilidad de
consignar en los envases los distintivos que identifican esquemas de trazado
o topografias de circuitos integrados protegidos.
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- Se aprobd, modificada en el mismo sentido
que las otras similares, por la unanimidad de los Honorables Senadores
sefiores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Con la finalidad de que las diversas disposiciones
del proyecto guarden entre si la debida correspondencia y armonia, la
Comision resolvid, por unanimidad, incorporar una disposicién similar en el
articulo 103 de la ley N° 19.039, contenido en el numeral 73) del articulo
unico del proyecto, que se refiere a las identificaciones geogréficas y
denominaciones de origen.

Para ello, se agregd una oracion que permitira
estampar los distintivos respectivos en los envases de los productos, cuando
no sea posible hacerlo en estos mismos, de la misma forma que se hace
respecto de otras modalidades de propiedad industrial.

- Acordado por unanimidad, por los
Honorables Senadores seiiores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicacion N° 24a

Del sefior Vicepresidente de la Republica, incide
en el articulo 89, contenido en el numeral 72) del articulo Unico del proyecto.
Ese articulo protege la informacién no divulgada proporcionada a la autoridad
para obtener registros o autorizaciones sanitarios. La indicacion consta de
dos literales.

La letra a) propone agregar como requisito para
obtener tal salvaguardia que la elaboracion de los datos que van a ser
amparados sean fruto de un esfuerzo considerable.

El Director del Instituto de Salud Publica (ISP),
sefior Rodrigo Salinas, explico que la propuesta se ajusta a la redaccion de
ADPIC, la cual, si bien es ambigua, por lo menos trata de que los solicitantes
sucesivos no se apoyen en el esfuerzo realizado por el primero para generar
o reunir la informacién que se protege.

El Honorable Senador sefior Orpis anotd que el
elemento propuesto es demasiado subjetivo y que no necesariamente un
cambio cualitativo en una entidad o producto es fruto de un esfuerzo, sino
gue puede ser resultado del ingenio e incluso de la oportunidad. Sefalé que
para asegurar el resguardo de esta informacion es suficiente la facultad que
tiene la autoridad para denegar la autorizacion o registro solicitado.
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El abogado de la Direccion General de Relaciones
Econdmicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, sefior
Maximiliano Santa Cruz, puntualiz6 que la proteccion a productos
farmacéuticos es reciente, no tiene mas de una década. Su caracter
excepcional esta dado porque la proteccion legal, en el fondo, se confiere a
la inversion que hay detras de los mismos y eso explica que sea tan acotada.

Los Honorables Senadores sefiores Gazmuri y
Lavandero consideraron que, si bien la norma contiene elementos ambiguos
y subjetivos, ella guarda un razonable grado de justificacién, en la medida
gue proporciona al juez, que debera resolver los conflictos que surjan,
criterios y parametros para fallar.

- Puesta en votacion, fue aprobada por dos
votos a favor, de los Honorables Senadores sefiores Gazmuri y
Lavandero, y la abstenciéon del Honorable Senador sefior Orpis.

La letra b) de esta indicacion del Ejecutivo tiene
por finalidad intercalar un nuevo inciso segundo en el articulo 89, conforme al
cual se entiende que los datos son no divulgados si han sido objeto de
medidas razonables para mantenerlos en ese caracter y no son
generalmente conocidos, ni facilmente accesibles, por personas
pertenecientes a los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de
informacion de que se trate.

El Director del ISP advirti6 que si la autoridad no
dispone de esta norma, carece de todo criterio objetivo que le permita decidir
en los casos concretos que le sean sometidos.

- Este literal fue aprobado por unanimidad, con
modificaciones formales, por los Honorables Senadores seiiores
Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicacion N° 25a

Del Honorable Senador sefior Ominami, modifica
los articulos 89 y 90, contenidos en el numeral 72) del articulo Unico del
proyecto. Ambos preceptos integran el Parrafo 2°, “De la informacién
presentada a la autoridad para la obtencidn de registros o autorizaciones
sanitarios”, del Titulo VIII que la iniciativa legal en informe agrega a la ley
N° 19.039.

La indicacion tiene por objetivo especificar que la
nueva entidad quimica no debe haber sido aprobada previamente por una
autoridad competente, nacional o extranjera; que los plazos de proteccion, de
5y 10 afios, se contaran desde el primer registro o autorizacién otorgados
por una autoridad competente, nacional o extranjera; que la declaracién de
cual es la informacién no divulgada, que debe hacer el solicitante, incluira los
registros sanitarios obtenidos en el extranjero, si corresponde, y que se
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entiende por nueva entidad quimica aquel principio activo que no ha sido
incluido en registros o autorizaciones previos otorgados por la autoridad
sanitaria correspondiente, en Chile o en el extranjero. El elemento nuevo en
todas estas situaciones es la referencia a autoridades extranjeras.

El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial
manifestd que las disposiciones contenidas en la indicacién resultan
inaplicables, salvo que el primer registro sea hecho en Chile, lo que en la
industria farmacéutica sera de rarisima ocurrencia, y que la alternativa
planteada por el Ejecutivo en las indicaciones N° 26a y 27a parece una
solucién mas adecuada.

- Se rechazd, con los votos de los Honorables
Senadores seifores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicacion N° 26a

Del sefior Vicepresidente de la Republica, incide
en el inciso primero del articulo 90, contenido en el numeral 72) del articulo
Unico del proyecto. Dicho inciso estipula que se entiende por nueva entidad
guimica aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en
registros 0 autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud
Publica o por el Servicio Agricola y Ganadero, segun corresponda. La
indicacién agrega un nuevo requisito, cual es, que dicho principio activo no
haya sido comercializado en el territorio nacional antes de presentarse la
solicitud de registro o autorizacion sanitarios.

Se hizo ver a la Comision que, si ha existido
comercializacién de un producto, no concurre el requisito de novedad exigido
por la Ley de Propiedad Industrial. Se trata, ademas, de impedir que articulos
o0 elementos para los cuales se establece una nueva aplicacion obtengan
exclusividad o monopolio legal por esta via, que no esta destinada a amparar
nuevos UsSOS, Sino Unicamente entidades quimicas auténticamente
novedosas. Se dio como ejemplo el uso médico del oxigeno.

- Se aprobé por dos votos a favor, de los
Honorables Senadores seifiores Gazmuri y Lavandero, y la abstencion
del Honorable Senador sefior Orpis.

Indicacion N° 27a

Del sefior Vicepresidente de la Republica, agrega
al articulo 91, contenido en el numeral 72) del articulo Unico, dos nuevas
letras. Dicho articulo especifica los casos en que la informacion no divulgada
suministrada a la autoridad para obtener registros o autorizaciones sanitarios
no tiene proteccion legal. Ellos son: incurrir el titular de los datos en
conductas o practicas contrarias a la libre competencia en el uso o
explotacion de la informacion; decision de la autoridad competente, fundada
en razones de salud publica, seguridad nacional, uso publico no comercial,
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emergencia nacional u otras de extrema urgencia, y otorgamiento de una
licencia obligatoria o no voluntaria.

La indicacion agrega dos nuevas circunstancias
gue privan de amparo legal a la informacién no divulgada relacionada con
registros o autorizaciones sanitarios. El nuevo literal d. establece como
causal que el producto farmacéutico o quimico-agricola no se haya
comercializado en Chile en los doce meses siguientes a su registro en
nuestro pais, y el literal e., que el registro o autorizacion sanitario obtenido
en el extranjero tenga mas de doce meses de vigencia. Estos plazos se
cuentan desde que se otorga el registro, no desde la presentacion de la
solicitud.

Los funcionarios del Departamento de Propiedad
Industrial expresaron que con estas normas se evitara que el registro
seguido de la no comercializacién bloquee el acceso de la poblacién a
determinados medicamentos o productos quimico-agricolas, porque se
estima que la salud es un bien de jerarquia superior al beneficio econdmico.
Ademas, con ellas se impide que gocen de este tipo de proteccion legal en el
pais farmacos antiguos que no habian sido traidos antes a Chile. Por Gltimo,
el literal e. guarda simetria con el articulo 34 de la Ley de Propiedad
Industrial, que otorga un plazo de un afo al titular de una patente obtenida en
el extranjero para solicitarla en Chile y gozar de prioridad para registrarla.

- Fue aprobada unanimemente, por los
Honorables Senadores seiiores Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicacion N° 28a

Del Honorable Senador sefior Cariola, corrige un
error de referencia interna en la letra a) del articulo 95, contenido en el
numeral 73) del articulo Unico del proyecto. En efecto, las definiciones a que
alude el mencionado literal se encuentran en el articulo 92.

- Fue aprobada unanimemente, con
modificaciones formales, por los Honorables Senadores sefores
Gazmuri, Lavandero y Orpis.

Indicacion N° 29a

Del Honorable Senador sefior Cariola, propone
sustituir el articulo 5° transitorio. Este precepto dispone que las patentes de
invencion concedidas a partir del 1 de enero de 2000 gozaran de proteccion
por un periodo no renovable de 20 afios, contados desde la fecha de
presentacion de la respectiva solicitud.

El precepto de reemplazo formulado en la
indicacién delimita con mayor precision el periodo “ventana” en que el
precepto transitorio sera aplicable: desde el 1 de enero de 2000, hasta antes
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de que entre en vigencia como ley el proyecto materia del presente informe.
E incorpora una nueva disposicidon sobre computo del plazo, en virtud de la
cual se aplicara el mas beneficioso, en caso de que el del articulo transitorio
resulte ser inferior al que reconocia la ley N° 19.039 cuando la respectiva
solicitud fue presentada.

Conforme a la ley vigente, las patentes de
invencién se otorgan por 15 afios renovables, contados desde la fecha del
registro. Suele ocurrir que la tramitacion de la solicitud tome un tiempo
considerablemente extenso. Si este lapso resulta mayor a 5 afios, al aplicar
la norma del articulo 5° transitorio el plazo de proteccion, que en tal hipétesis
se computara desde la solicitud, tendra por resultado que el lapso efectivo de
proteccion sera de menos de 15 afios contados desde el registro. De modo
que la indicacion viene a subsanar un inconveniente que en principio no fue
advertido.

- Se aprobd, con modificaciones formales, con
los votos favorables de los Honorables Senadores sefiores Gazmuri y
Lavandero y la abstencién del Honorable Senador seiior Orpis.

En mérito de los acuerdos precedentemente
expuestos, vuestra Comision de Economia tiene el honor de proponer las
siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado por la Comision de
Hacienda:

Articulo unico
Numero 20)

- Reemplazar los articulos 17 bis Cy 17 bis D, por
los siguientes:

“Articulo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad
Industrial, en adelante el Tribunal, es un 6rgano jurisdiccional especial e
independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y
econOmica de la Corte Suprema, cuyo asiento estara en la ciudad de
Santiago.

El Tribunal estard integrado por seis miembros
titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros sera nombrado por
el Presidente de la Republica, mediante Decreto Supremo del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, de entre una terna propuesta por la
Corte Suprema, confeccionada previo concurso publico de antecedentes.
Dicho concurso debera fundarse en condiciones objetivas, publicas,
transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado
de la Corte Suprema.
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Los miembros del Tribunal deberan acreditar estar
en posesion del titulo de abogado por un periodo minimo de 5 afios. En la
seleccion de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, deberan
exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.

Articulo 17 bis D.- El Tribunal funcionara
ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala
debera ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la
resolucion de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala debera
sesionar, a lo menos, tres dias a la semana.

El quorum para sesionar en sala sera de tres
miembros.

Las resoluciones se adoptaran por simple
mayoria, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo
demas, se seguiran las normas contenidas en el Codigo Organico de
Tribunales.

El Tribunal determinara mediante auto acordado la
forma en que se integraran las salas, asi como las circunstancias en que
funcionara extraordinariamente, dividido en tres salas.

En casos complejos, el Tribunal podra ordenar
informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo, sin
perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En los
asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas
comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal debera ordenar el
informe de uno o mas peritos, caso en el cual éstos participaran en sus
deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de
cada sala, sera elegido por sus respectivos miembros titulares.”.
(Articulo 121 Reglamento del Senado, 3x0)

NuUmero 36)

- Redactar el inciso primero del articulo 31 bis en
los siguientes términos:

“Articulo 31 bis.- En los procesos civiles sobre
infraccibn en materia de patentes de procedimiento se presumira, salvo
prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin
consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado, cuando el producto obtenido por el procedimiento
patentado sea nuevo y exista una probabilidad sustancial de que el producto
idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular
de la patente no pueda establecer, mediante esfuerzos razonables, cual ha
sido el procedimiento efectivamente utilizado.”.



19

(Articulo 121 Reglamento del Senado, 3x0)
Ndmero 46)

- Sustituir, en el inciso primero del articulo 45, la
expresion “40 dias”, por “sesenta dias”.
(Indicacién N° 13a, 3x0)

Ndmero 50)

- Eliminar, en el nimero 2) del articulo 51 bis B, la
expresion “en casos graves y urgentes.”.
(Indicacién N° 15a, 2x1 abstencidn)

- Reemplazar, en el inciso segundo del articulo 51
bis C, la expresion “el monto de la compensacion”, por
"el monto de la remuneracion”.

(Indicacién N° 16a, 3x0)

NuUmero 54)

- Intercalar, en el articulo 59, a continuacion del
punto seguido (.) que figura después de la expresiéon “numero del registro”, la
siguiente oracion: “Estas indicaciones se podran poner en el envase, siempre
gue sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera
gue sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

(Indicacién N° 19a, 3x0)

Ndmero 62)

- Intercalar, en el articulo 66, a continuacion del
punto () que figura después de la expresién “namero del registro”, la
siguiente oracion: “Estas indicaciones se podran poner en el envase, siempre
gue sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera
gue sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.

(Indicacién N° 21a, 3x0)

Numero 71)

- Intercalar, en el articulo 84, a continuacion del
punto seguido (.) que figura después de la expresién “dentro de un circulo”,
la siguiente oracion: “Estas indicaciones se podran poner en el envase,
siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de
manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.”.
(Indicacién N° 22a, 3x0)

Ndmero 72)
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- Insertar, en el inciso primero del articulo 89,
luego de la expresion “no divulgados,”, la frase “cuya elaboracién suponga un
esfuerzo considerable,”.

(Indicacion N° 24a, 2x1 abstencidn)

- Intercalar, en el mismo articulo 89, el siguiente
inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser
tercero y cuarto, respectivamente:

“La naturaleza de no divulgados se entiende
satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para
mantenerlos en tal condicion y no son generalmente conocidos ni facilmente
accesibles por personas pertenecientes a los circulos en que normalmente
se utiliza el tipo de informacién en cuestion.”.

(Indicacién N° 24a, 3x0)

- Agregar al final del inciso primero del articulo 90,
después de las palabras “segun corresponda”, la oracion “o que no haya sido
comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o
autorizacion sanitaria”.

(Indicacién N° 26a, 2x1 abstencidn)

- Agregar al articulo 91 las siguientes letras d. y e.,
nuevas:

“d. El producto farmacéutico o quimico-agricola no
se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses,
contados desde el registro o autorizacion sanitaria realizado en Chile.

e. El producto farmacéutico o quimico-agricola
tenga un registro o autorizacidén sanitaria en el extranjero con mas de doce
meses de vigencia.”.

(Indicacién N° 27a, 3x0)

Ndmero 73)

- En la letra a) del articulo 95, sustituir la referencia
al articulo “91”, por otra al articulo “92”".
(Indicacién N° 28a, 3x0)

- Intercalar, al final del articulo 103, la siguiente
oracion: “Estas indicaciones se podran poner en el envase, siempre que sea
de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea
necesario destruirlos para acceder al producto.”.

(Articulo 121 del Reglamento del Senado, 3x0)

Articulo 5° transitorio
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- Reemplazarlo por el siguiente:

“Articulo 5°.- Las patentes de invencién
concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en
vigencia de esta ley, gozaran de proteccion por un periodo no renovable de
20 afos, contados desde la fecha de presentacidn de la respectiva solicitud,
salvo en cuanto el plazo de proteccién asi calculado sea inferior al que a
dicha fecha conferia la ley N° 19.039, en cuyo caso regira este ultimo.”.
(Indicacién N° 29a, 3x0)

Como consecuencia de las modificaciones
anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

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

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

2) Incorp6rase el siguiente paragrafo, a
continuacion del Titulo I

"Parrafo 1°
Del ambito de aplicacion”.

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

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

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

4) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al
articulo 2°:
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"Los derechos de propiedad industrial que en
conformidad a la ley sean objeto de inscripcién, adquirirdn plena vigencia a
partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y
de los demas derechos que se establecen en esta ley.".

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

“Articulo 3°.- La tramitacion de las solicitudes,
el otorgamiento de los titulos y demas servicios relativos a la propiedad
industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en
adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

Las solicitudes podran presentarse
personalmente o mediante apoderado.

La presente ley garantiza que la proteccion
conferida por los derechos de propiedad industrial que aqui se regulan,
se concedera salvaguardando y respetando tanto el patrimonio
bioldgico y genético como los conocimientos tradicionales nacionales.
El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que
constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a
partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos
conocimientos, estara supeditado a que ese material haya sido
adquirido de conformidad con el ordenamiento juridico vigente.”.

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

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

7) Sustitiyese el articulo 4°, por el siguiente:

"Articulo 4°.- Presentada y aceptada a tramitacion
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 publicacion que a juicio del Jefe del Departamento no sean
sustanciales, podran corregirse mediante una resolucién dictada en el
expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del
Departamento ordenara una nueva publicaciéon, que debera efectuarse
dentro del plazo de diez dias, contados desde la fecha de la resolucion
que asi lo ordene.".

8) Sustitiyese el articulo 5°, por el siguiente:
"Articulo 5°.- Cualquier interesado podra formular

ante el Departamento oposicion a la solicitud de marca, patente de
invencion, modelo de utilidad, dibujo y disefio industrial, esquemas de
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trazado o topografia de circuitos integrados e indicaciones geogréficas y
denominaciones de origen. La oposicién debera 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, modelos de
utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados e indicaciones geograficas y
denominaciones de origen.".

9) Sustitiyese el articulo 6°, por el siguiente:

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

10) Sustitayese el articulo 7°, por el siguiente:

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

El informe del perito sera puesto en conocimiento
de las partes, las que dispondran de 60 dias, contados desde la notificacién,
para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se
podrd 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.".

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

"Articulo 8°.- Decretado el examen pericial, el
solicitante debera acreditar, dentro de los 60 dias siguientes, el pago del
arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este
plazo, la solicitud se tendra por abandonada. En casos calificados, a solicitud
del perito, el Jefe del Departamento fijara un monto especifico para cubrir los
gastos Utiles y necesarios para su desempefio, cifra que debera pagar el
solicitante dentro de los 30 dias siguientes. Dicho costo sera de cargo del
solicitante de la patente de invencion, modelo de utilidad, dibujo o disefio
industrial, esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados o del
demandante de nulidad de estos derechos.".
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12) Sustitayese el articulo 9°, por el siguiente:

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

13) Sustitayese el articulo 10, por el siguiente:

"Articulo 10.- Si hubieran 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.".

14) Sustitayese el articulo 11, por el siguiente:

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

15) Reemplazase el articulo 14, por el siguiente:

"Articulo 14.- Los derechos de propiedad industrial
son transmisibles por causa de muerte y podran ser objeto de toda clase de
actos juridicos, los que deberan constar, al menos, por instrumento
privado suscrito ante notario y se anotardn en extracto al margen del
registro respectivo.

Tratdndose de cesiones de solicitudes de
inscripcion de derechos de propiedad industrial en tramite, bastara un
instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejara constancia
en el expediente respectivo. 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.".
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16) Sustitiyese el articulo 16, por el siguiente:

“Articulo 16.- En los procedimientos a que se
refiere este Parrafo, la prueba se apreciara segun las reglas de la sana
critica.”.

17) Sustituyese el articulo 17, por el siguiente:

"Articulo 17.- Los juicios de oposicién, los de
nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, asi como
cualquiera reclamacion relativa a su validez o efectos, o a los derechos
de propiedad industrial en general, se sustanciaran ante el Jefe del
Departamento, ajustandose a las formalidades que se establecen en
esta ley y a las que disponga el reglamento.

El fallo que dicte sera fundado y, en su forma,
debera atenerse a lo dispuesto en el articulo 170 del Cédigo de
Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente.".

18) Intercalanse, a continuacion del articulo 17, los
siguientes articulos nuevos:

"Articulo 17 bis A.- Dentro de quince dias contados
desde la fecha de su notificacion, tanto en primera como en segunda
instancia, podran corregirse, de oficio 0 a peticién de parte, las resoluciones
recaidas en procedimientos en los cuales haya mediado oposicién, 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, haya o no
mediado oposicion, procedera el recurso de apelacion. Debera interponerse
en el plazo de quince dias, contado desde la notificacion de la resolucién,
para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial.

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

En contra de las sentencias definitivas de
segunda instancia procedera el recurso de casacion en el fondo, ante la
Corte Suprema.

Los recursos se interpondran y tramitaran de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Codigo
Organico de Tribunales y del Cédigo de Procedimiento Civil.”.
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19) Intercalase el siguiente paragrafo nuevo, a
continuacion del articulo 17 bis B:

"Pérrafo 3°
Del Tribunal de Propiedad Industrial".

20) Intercalanse, a continuacion del epigrafe
del Parrafo 3°, los siguientes articulos, nuevos:

“Articulo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad
Industrial, en adelante el Tribunal, es un érgano jurisdiccional especial
e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y
econdmica de la Corte Suprema, cuyo asiento estara en la ciudad de
Santiago.

El Tribunal estara integrado por seis miembros
titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros sera hombrado
por el Presidente de la Republica, mediante Decreto Supremo del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, de entre una terna
propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso
publico de antecedentes. Dicho concurso debera fundarse en
condiciones objetivas, publicas, transparentes y no discriminatorias,
establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema.

Los miembros del Tribunal deberan acreditar
estar en posesion del titulo de abogado por un periodo minimo de 5
afnos. En la seleccién de cuatro de los miembros titulares y dos de los
suplentes, deberan exigirse conocimientos especializados en propiedad
industrial.

Articulo 17 bis D.- El Tribunal funcionara
ordinariamente en dos salas y extraordinariamente, en tres. Cada sala
debera ser integrada, a lo menos, por dos miembros titulares. Para la
resolucion de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala
debera sesionar, a lo menos, tres dias a la semana.

El quérum para sesionar en sala sera de tres
miembros.

Las resoluciones se adoptaran por simple
mayoria, dirimiendo el voto de quien presida, en caso de empate. En lo
demas, se seguiran las normas contenidas en el Coédigo Organico de
Tribunales.

El Tribunal determinarda mediante auto
acordado la forma en que se integraran las salas, asi como las
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circunstancias en que funcionara extraordinariamente, dividido en tres
salas.

En casos complejos, el Tribunal podra ordenar
informe pericial, determinando quién debe asumir los costos del mismo,
sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en materia de costas. En
los asuntos de que conozca el Tribunal, salvo los relativos a marcas
comerciales, si lo solicita alguna de las partes, el Tribunal debera
ordenar el informe de uno o mas peritos, caso en el cual éstos
participaran en sus deliberaciones, con derecho a voz.

El Presidente del Tribunal, como asimismo el
de cada sala, sera elegido por sus respectivos miembros titulares.

Articulo 17 bis E.- La remuneracién mensual de
los integrantes del Tribunal serd la suma de cincuenta unidades
tributarias mensuales, para los miembros titulares, y de veinte unidades
tributarias mensuales, para los suplentes.

Cada miembro del Tribunal percibira, ademas,
la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales por cada causa sometida
a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada
miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podra
exceder de cincuenta unidades tributarias mensuales.

Articulo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal
estaran afectos a las causales de implicancia y recusacién establecidas
en los articulos 195 y 196 del Cédigo Organico de Tribunales.

Serda, asimismo, causal de implicancia para el
respectivo miembro del Tribunal el que, en la causa que se someta a su
conocimiento, tenga interés su conyuge o sus parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o personas que estén
ligadas a él por vinculos de adopcién, o empresas en las cuales estas
mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios,
directores, gerentes o desempeiien otros cargos directivos, o posean
directamente, o a través de otras personas nhaturales o juridicas, un
porcentaje de la sociedad que les permita participar en la
administracion de la misma, o elegir o hacer elegir uno o mas de sus
administradores.

La causal invocada podra ser aceptada por el
integrante afectado. En caso contrario, sera fallada de plano por el
Tribunal, con exclusion de aquél. Se aplicara multa a beneficio fiscal de
hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera
deducido, si la implicancia o la recusacion fueran desestimadas por
unanimidad.
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Si por cualquier impedimento, el Tribunal no
tuviera quérum para funcionar en al menos una sala, se procedera a la
subrogacién por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de
acuerdo a lo dispuesto en el Cédigo Organico de Tribunales.

A los miembros del Tribunal se les aplicaran
las normas contenidas en los articulos 319 a 331 del Cédigo Organico
de Tribunales, con excepcioén de lo dispuesto en el articulo 322.

Los integrantes titulares y suplentes del
Tribunal permaneceran tres afios en sus cargos, pudiendo ser
designados por nuevos periodos sucesivos.

Articulo 17 bis G.- Los miembros del Tribunal
de Propiedad Industrial cesaran en sus funciones por las siguientes
causas:

a) Término del periodo legal de su designacion;
b) Renuncia voluntaria;

c) Haber cumplido 75 afos de edad;

d) Destitucion por notable abandono de deberes;

e) Incapacidad sobreviniente. Se entiende por tal, aquélla que impide al
integrante ejercer el cargo por un periodo de tres meses consecutivos o
de seis meses en un afo.

Las medidas de las letras d) y e) precedentes
se haran efectivas por la Corte Suprema, a peticion del Presidente del
Tribunal o de dos de sus miembros, sin perjuicio de las facultades
disciplinarias de la Corte Suprema.

La resoluciéon que haga efectiva la destituciéon
debera senalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a
la vista para acreditarlos.

Producida la cesacion en el cargo, si el tiempo
que le restara fuera superior a ciento ochenta dias, debera procederse
al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas
establecidas en el articulo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras
b), d) y e) precedentes, el reemplazante durara en el cargo el tiempo que
restara del respectivo periodo.

Articulo 17 bis H.- El Tribunal contara con una
dotacién garantizada de un Secretario Abogado, dos Relatores
Abogados y cuatro funcionarios administrativos, los que perteneceran a
la planta de la Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion y
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estaran destinados permanentemente al Tribunal de Propiedad
Industrial. Estos se regiran, en todo, por las normas aplicables a los
funcionarios de dicha Subsecretaria, salvo en aquello que sea
incompatible con la naturaleza de su funcién.

Cualquiera de los relatores podra subrogar al
Secretario, quien también podra relatar subrogando a aquéllos.

Articulo 17 bis I.- El Secretario, los Relatores y
los funcionarios administrativos, en caso de ser necesario, podran ser
subrogados o suplidos por funcionarios de la Subsecretaria de
Economia, Fomento y Reconstruccion que cumplan los requisitos
exigidos para ocupar el cargo que subrogaran o supliran, segun el
caso. Ademas, se podra contratar personal en forma transitoria, cuando
las necesidades del Tribunal lo requieran, previa autorizacion de la
Direccidén de Presupuestos.

El mobiliario, el equipamiento, los materiales y
cualquier servicio o material necesarios para el normal funcionamiento
del Tribunal seran de responsabilidad administrativa y econémica de la
Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion.

La Ley de Presupuestos del Sector Publico
debera contemplar, anualmente, los recursos necesarios para el
funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del
Tribunal comunicara los requerimientos econémicos al Ministro de
Economia, Fomento y Reconstruccién, quien los incluira dentro de los
del ministerio a su cargo, de acuerdo con las hormas establecidas para
el sector publico.

Articulo 17 bis J.- El Secretario Abogado sera
la autoridad directa del personal destinado al Tribunal para efectos
administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones
especificas que le asigne o delegue el Tribunal.

Articulo 17 bis K.- Antes de asumir sus
funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y Relatores prestaran
juramento o promesa de guardar la Constitucion y las leyes de la
Republica, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de
fe el Secretario del mismo. A su vez, el Presidente lo hara ante el
Ministro mas antiguo.”.

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

"Parrafo 4°
Del pago de derechos".
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22) Sustituyese el articulo 18, por el siguiente:

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

Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad pagada
guedara a beneficio fiscal.

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

23) 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
econdémicos, podran acceder al registro sin necesidad de satisfacer derechos
pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la
solicitud respectiva, el solicitante debera acompafiar una declaracion jurada
de carencia de medios econdmicos, ademas 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 hubiera 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 obligacion
recaera sobre quienquiera que 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 designar a un perito perteneciente al registro que al
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efecto lleva el Departamento segun el sistema de turnos establecido por el
reglamento de esta ley. El perito estar4 obligado a aceptar el cargo bajo
sancion de ser eliminado del registro, a la vez que a desempefiarlo con la
debida diligencia y prontitud. Igualmente, se anotara en el registro el nombre
del perito que evacué el informe y los honorarios devengados, debiendo ser
pagados al tiempo que establezca el reglamento por quien aparezca como
titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los
derechos y honorarios periciales diferidos, el Departamento declarara la
caducidad de la patente.

Articulo 18 bis B.- La inscripcibn de marcas
comerciales, indicaciones geogréaficas y denominaciones de origen, estara
afecta 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 renovacion de registros de marcas estara
sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el inciso anterior. El
pago podra efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del
registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fraccion de mes
contados a partir del primer mes de expiracion del plazo establecido en el
articulo 24 de esta ley.

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

Articulo 18 bis C.- La presentacion de
apelaciones estara afecta al pago de un derecho equivalente a dos
unidades tributarias mensuales. A la presentacidon debera acompanarse
el comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelacion, el
Tribunal de Propiedad Industrial ordenard la devolucion del monto
consignado de acuerdo con el procedimiento que seiale el reglamento.

Articulo 18 bis D.- La inscripcion de las
transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y
cualquier otro tipo de gravamenes que puedan afectar a una patente de
invencion, modelo de utilidad, dibujos y disefios industriales, marca comercial
0 esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados, se efectuara
previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual. Los
actos sefialados no seran oponibles a terceros mientras no se proceda a su
inscripcion en el Departamento.

Articulo 18 bis E.- Los derechos establecidos en
los articulos anteriores, seran a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su
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pago dentro de los 60 dias contados desde la fecha en que quede
ejecutoriada la resolucion que autoriza la inscripcion en el registro respectivo,
sin lo cual se tendr4 por abandonada la solicitud, procediéndose a su
archivo.

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

Articulo 18 bis F.- Los registros de marcas
comerciales que distingan servicios y se encuentren limitados a una o mas
provincias, se entenderan extensivos a todo el territorio nacional.

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

Los titulares de los registros a que se refieren los
dos incisos precedentes que, por efectos de este articulo, amplien el ambito
territorial de proteccidon 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.".

24) Sustituyese el articulo 19, por el siguiente:

"Articulo 19.- Bajo la denominaciéon de marca
comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representacion
grafica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o0
establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podran consistir en
palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nimeros, elementos
figurativos tales como imagenes, gréficos, 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 del 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 vayan a utilizar.

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

25) Intercalanse, a continuacion del articulo 19, los
siguientes articulos nuevos:
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"Articulo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por
no pago de los derechos de renovacién produciran los mismos efectos
respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En consecuencia,
anulada o caducada una marca, el Departamento procedera a cancelar de
oficio los registros de frases de propaganda dependientes de la marca
anulada o caducada. De ello debera dejarse constancia mediante la
subinscripcion marginal en el registro correspondiente.

Articulo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se
podran ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro
principal al cual se adscriben.

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

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

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

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.- EI derecho que confiere el
registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la
misma respecto de los productos legitimamente comercializados en cualquier
pais con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.".

26) Sustitiyese el articulo 20, por el siguiente:
"Articulo 20.- No podran registrarse como marcas:
a) Los escudos, las banderas u otros emblemas,

las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones
internacionales y de los servicios publicos estatales.
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b) Respecto del objeto a que se refieren, las
denominaciones técnicas o cientificas, el nombre de las variedades
vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por Ila
Organizacion Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de accidn
terapéutica.

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

Con todo, no podran registrarse nombres de
personas cuando ello constituya infraccion a las letras e), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o
punzones oficiales de control de garantias adoptados por un Estado, sin su
autorizacion; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o
distinciones otorgadas en exposiciones nacionales 0 extranjeras, cuya
inscripcion sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.

e) Las expresiones o signos empleados para
indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacion,
peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que
sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos,
servicios o establecimientos, y las que no presenten caracter distintivo o
describan los productos, servicios o0 establecimientos a que deban aplicarse.

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

g) Las marcas iguales o que grafica o
fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras
registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de
fama y notoriedad en el sector pertinente del publico que habitualmente
consume esos productos, demanda esos servicios 0 tiene acceso a es0s
establecimientos comerciales o industriales, en el pais originario del registro.

Rechazado o anulado el registro por esta causal,
el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de
90 dias, debera solicitar la inscripcion de la marca. Si asi no lo hiciera, la
marca podra ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro
de los 90 dias siguientes a la expiracion del derecho del titular de la marca
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registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la
solicitud o anulado el registro.

De igual manera, las marcas registradas en Chile
gue gocen de fama y notoriedad, podran impedir el registro de otros signos
idénticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o0
establecimientos comerciales o industriales distintos y no relacionados, a
condicién, por una parte, de que estos Ultimos guarden algin tipo de
conexién con los productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra
parte, sea probable que esa proteccion lesione los intereses del titular de la
marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se
determinara en el sector pertinente del publico que habitualmente consume
esos productos, demanda esos servicios O tiene acceso a €so0s
establecimientos comerciales 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
establecimientos comerciales o industriales idénticos o0 similares,
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.

Esta causal sera igualmente aplicable respecto de
aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente
usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional.
Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca
debera solicitar su inscripcion en un plazo de 90 dias. Si asi no lo hiciera, la
marca podra ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro
de los 90 dias siguientes a la expiracion del derecho del usuario, aquélla a
quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.

No obstante lo dispuesto en el parrafo primero
de esta letra, el Departamento podra aceptar los acuerdos de
coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos
adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusiéon al
publico consumidor.

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, legalmente protegidas, en relacién con el
objeto que ellas amparan.

k) Las contrarias al orden publico, a la moral o a
las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de
competencia leal y ética mercantil.".
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27) Intercalase el siguiente articulo, nuevo, a
continuacion del articulo 20:

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

28) Reemplazase el articulo 22, por el siguiente:

"Articulo 22.- Presentada una solicitud, el
Conservador de Marcas verificardA que se haya cumplido con las
formalidades exigidas para la validez de la presentacion. Si en este examen
formal el Conservador de Marcas detectare algin error u omision, apercibira
al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes
dentro del término de 30 dias, sin que por ello pierda su fecha de prioridad.
De no mediar la correccién dentro del plazo sefalado, la solicitud se tendra
por abandonada. De la resolucién que declara abandonada la solicitud, se
podra reclamar ante el Jefe del Departamento de acuerdo a las normas
generales. De no mediar la correccibn o no aceptada la reclamacion, la
solicitud se tendra por abandonada.

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

Si para salvar la objecion 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 conclusion de
los mismos. Si los tramites que han servido de fundamento a la peticién no
se iniciaran 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 hara un analisis de fondo de la solicitud e indicara si
existen causales para el rechazo de oficio de la peticién.

De estas observaciones se dara 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 dictara su resolucion final pronunciandose sobre la aceptacion
o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podra ser rechazada
por una causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las
observaciones del Jefe del Departamento.".
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29) Reemplazase el articulo 23, por el siguiente:

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

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

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

"Articulo 23 bis A.- Para los efectos del pago de
derechos, la solicitud o inscripcidon de una marca para productos y servicios
se tendra como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera
sea el numero de productos o servicios especificos incluidos en cada una. Lo
establecido en el articulo anterior 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 servirdn sélo para la region en que estuviera
ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras
regiones la propiedad de la misma marca, lo indicara en su solicitud de
registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una
inscripcion por cada region.”.

31) 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 accién de nulidad no prescribira
respecto de los registros obtenidos de mala fe.”.

32) Reemplazase el articulo 28, por el siguiente:

“Articulo 28.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:
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a) Los que maliciosamente usaran, con fines comerciales, una
marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos
productos, servicios o establecimientos o respecto de productos,
servicios o establecimientos relacionados con aquéllos que
comprende la marca registrada. Lo anterior se entendera sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19 bis E.

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

c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o
embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a
usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el
embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no
relacionados con los que protege la marca.

Al que reincidiera dentro de los cinco afios
siguientes a la aplicacidon de una multa, se le aplicara otra que no podra
ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales.”.

33) Reemplazase el articulo 29, por el siguiente:

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

Los utensilios y los elementos directamente
empleados para la falsificacion o imitaciéon y los objetos con marcas
falsificadas caeran en comiso. Tratdndose de objetos con marca
falsificada, se procedera a su destruccion. En el caso de los utensilios o
elementos utilizados, sera facultad del juez competente decidir sobre su
destino, pudiendo ordenar su destruccion o su distribucion benéfica.".

34) Reemplazase el articulo 30, por el siguiente:

"Articulo 30.- Cuando una marca no registrada
estuviera usandose por dos 0 mas personas a la vez, el que la inscribiera
no podra perseguir la responsabilidad de los que continuaran usandola
hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 dias desde la fecha de la
inscripcion.

De igual manera, anulada una marca, el titular del
registro que sirvid 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 quedod ejecutoriada.".
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35) Sustituyese el articulo 31, por el siguiente:

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

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

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

“Articulo 31 bis.- En los procesos civiles sobre
infraccion en materia de patentes de procedimiento se presumira, salvo
prueba en contrario, que todo producto idéntico, producido sin
consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado, cuando el producto obtenido por el
procedimiento patentado sea nuevo y exista una probabilidad
sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el
procedimiento patentado y el titular de la patente no pueda establecer,
mediante esfuerzos razonables, cual ha sido el procedimiento
efectivamente utilizado.

Para los efectos de este articulo, el producto
se entendera nuevo si, al menos, cumple con el requisito de novedad
del articulo 33, a la fecha en que se haya presentado la solicitud de
patente de procedimiento en Chile, o a la fecha de prioridad validada en
Chile, conforme al articulo 34. Para dicha calificacién, el Juez solicitara
un informe al Jefe del Departamento, a costa del solicitante.

Con todo, en la presentacion de pruebas en
contrario, se tendran en cuenta los intereses legitimos del demandado
en cuanto a la proteccidén de su informacién no divulgada.”.

37) Sustituyese el articulo 32, por el siguiente:

“Articulo 32.- Las patentes podran obtenerse para
todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicacion industrial.”.

38) Sustituyese el articulo 33, por el siguiente:

"Articulo 33.- Una invencion se considera nueva,
cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la
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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 presentacion 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 presentacion sea anterior a la sefialada en el inciso precedente y
gue hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.".

39) Sustitiyese el articulo 37, por el siguiente:

“Articulo 37.- No se considera invencion y
guedaran excluidos de la proteccién por patente de esta ley:

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

b) Las plantas y los animales, excepto los
microorganismos que cumplan las condiciones generales de
patentabilidad. Las variedades vegetales sélo gozaran de proteccion de
acuerdo con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de
Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables
los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccion de
plantas y animales, excepto los procedimientos microbiolégicos. Para
estos efectos, un procedimiento esencialmente biolégico es el que
consiste integramente en fenémenos naturales, como los de cruce y
seleccion.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes
econdémicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificacién
y fiscalizacion; y los referidos a las actividades puramente mentales o
intelectuales o0 a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirdrgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal, asi como los métodos de
diagnoéstico 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 o
elementos conocidos y empleados con determinados fines y el cambio
de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado.

f) Parte de los seres vivos tal como se
encuentran en la naturaleza, los procesos biolégicos naturales, el
material biolégico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, seran
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susceptibles de proteccion los procedimientos que utilicen uno o mas
de los materiales biologicos antes enunciados y los productos
directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos
establecidos en el articulo 32 de la presente ley, que el material
bioldgico esté adecuadamente descrito y que la aplicacion industrial del
mismo figure explicitamente en la solicitud de patente.".

40) Sustituyese el articulo 38, por el siguiente:

"Articulo 38.- No son patentables las invenciones
cuya explotacion comercial deba impedirse necesariamente para proteger el
orden publico, la seguridad del Estado, la moral y las 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 explotacion.".

41) Sustituyese el articulo 39, por el siguiente:

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

42) Derdganse los articulos 40 y 41.
43) Reemplézase el articulo 42, por el siguiente:

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

a) Las préacticas, ensayos y construccion de
mecanismos o0 aparatos que deba hacer el solicitante que tenga una
invencién en estudio.

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

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

44) Reemplazase el articulo 43, por el siguiente:

"Articulo 43.- Con la solicitud de patente deberan
acompanfarse los siguientes documentos:
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- Un resumen del invento.

- Una memoria descriptiva del invento.

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos del invento, cuando procediera.".

45) Intercélase el siguiente articulo, nuevo, a
continuacion del articulo 43:

"Articulo 43 bis.- El resumen tendra una finalidad
exclusivamente técnica y no podra ser considerado para ninguan otro fin, ni
siquiera para la determinacién del &mbito de la proteccién solicitada.

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

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

46) Sustituyese el articulo 45, por el siguiente:

"Articulo 45.- Ingresada la solicitud al
Departamento, se practicara un examen preliminar, destinado a verificar
que se hubieran acompaiado los documentos seialados en el articulo
43. Si en el examen preliminar se detectara algun error u omisioén, se
apercibira al interesado para que realice las correcciones, aclaraciones
0 acompaiie los documentos pertinentes dentro del término de sesenta
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.

Las solicitudes que no cumplan con alguna
otra exigencia de tramitacién, 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 podra requerir su
desarchivo siempre que subsane las exigencias de tramitacion dentro
de los 120 dias siguientes, contados desde la fecha del abandono, sin
que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan
subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendra por
abandonada definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de
derecho de propiedad industrial se dedujera que el derecho reclamado
corresponde a otra categoria, sera analizada y tratada como tal,
conservando la prioridad adquirida.”.
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47) Sustitayese el articulo 49, por el siguiente:

"Articulo 49.- El dueio de una patente de
invencién 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.

En las patentes de procedimiento, Ila
protecciéon alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho
procedimiento.

El alcance de la protecciéon otorgada por la
patente o la solicitud de patente se determinara por el contenido de las
reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos serviran para
interpretar las reivindicaciones.

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.

La patente de invencidon no confiere el derecho
de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la
patente, que ellos hayan adquirido legitimamente después de que ese
producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier
pais por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de
aquél.".

48) Sustituyese el articulo 50, por el siguiente:

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

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

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

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

La accion de nulidad de una patente de
invencién prescribira en el término de cinco afios, contado desde el
registro de la misma.".

49) Reemplazase el articulo 51, por el siguiente:
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"Articulo 51.- Procedera pronunciarse respecto de
una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la patente, o un tercero
con derecho a explotarla, haya incurrido en conductas o practicas
declaradas contrarias a la libre competencia, en relacion directa con la
utilizacién o explotacion de la patente de que se trate, segun decision firme o
ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

2) Cuando por razones de salud publica,
seguridad nacional, uso publico no comercial, 0 de emergencia nacional u
otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad competente, se
justifiqgue el otorgamiento de dichas licencias.

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

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

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

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

Tratdndose de tecnologia de semiconductores, la
licencia sblo se podra otorgar para fines publicos no comerciales o para
rectificar la practica declarada contraria a la competencia.".

50) Intercalase, a continuacion del articulo 51, los
siguientes articulos, nuevos:

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

Articulo 51 bis B.- La solicitud para el otorgamiento
de una licencia no voluntaria constituirdA una demanda y debera contener
todos los requisitos del articulo 254 del Cdodigo de Procedimiento Civil.
Conoceran de ella:
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1) En el caso del articulo 51, N° 1), el Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia, conforme al procedimiento
previsto en la ley N° 19.911.

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, resolviendo un incidente especial, podra acceder provisoriamente a
la 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 de que dicho pronunciamiento sea
positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del
Departamento o el juez de letras en lo civil, segun se trate del caso previsto
en los nimeros 1, 2 6 3 del articulo 51, deberd, por un lado, fijar la duracion y
el alcance de la licencia, limitandola para los fines para los cuales fue
concedida y, por el otro, el monto de la remuneracién que pagara
periodicamente el licenciatario al titular de la patente. La licencia otorgada
por este procedimiento serd de caracter no exclusivo y no podra cederse,
salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente.

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
hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de
letras en lo civil, segin 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 acogerd la solicitud de revocacion de una
licencia no voluntaria si fuese probable que se repitieran las circunstancias
que dieron origen a su concesién. De igual manera el Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras 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
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.
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En los procedimientos de solicitud de licencia no
voluntaria, en los casos previstos en los nimeros 1 y 3 del articulo 51,
debera ser oido el Departamento de Propiedad Industrial antes de dictar
sentencia.".

51) Reemplazase el articulo 52, por el siguiente:

"Articulo 52.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran,
utilizaran, ofrecieran o introdujeran en el comercio un invento
patentado, o lo importaran o estuvieran en posesion del mismo, con
fines comerciales. Lo anterior se entendera sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso quinto del articulo 49.

b) Los que, con fines comerciales, usaran un
objeto no patentado, o cuya patente hubiera caducado o hubiera sido
anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes
a una patente de invencion o simulandolas.

c) Los que maliciosamente, con fines
comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado.

d) Los que maliciosamente imitaran o hicieran uso de un invento con
solicitud de patente en tramite, a menos de que, en definitiva, la patente
no sea concedida.

Los condenados de acuerdo a este articulo
seran obligados al pago de las costas, dafios y perjuicios causados al
titular de la patente.

Los utensilios y los elementos directamente
empleados en la comision de cualesquiera de los delitos mencionados
en este articulo y los objetos producidos en forma ilegal caeran en
comiso. Tratdndose de objetos producidos en forma ilegal, se
procedera a su destruccion. En el caso de los utensilios o elementos
utilizados, sera facultad del juez competente decidir sobre su destino,
pudiendo ordenar su destruccion o su distribucion benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco afios
siguientes a la aplicacidon de una multa, se le aplicara otra que no podra
ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales.

En ningun caso constituird infraccion a este
articulo la produccién, importacion o comercializacion de
medicamentos de toda especie, de preparaciones farmacéuticas
medicinales o de sus reacciones o0 combinaciones quimicas, que
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utilizan drogas o compuestos activos que formaban parte del estado de
la técnica a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.039.”.

52) Reemplazase el articulo 53, por el siguiente:

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

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

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

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

53) Reemplézase el articulo 58, por el siguiente:

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

-Un resumen del modelo de utilidad.

-Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
-Pliego de reivindicaciones.

-Dibujos del modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se

practicard un examen preliminar, en el cual se verificara que se hayan
acompafado los documentos sefalados precedentemente.”.

54) Reemplazase el articulo 59), por el siguiente:

"Articulo 59.- Todo modelo de utlidad debera
llevar en forma visible la expresion "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.",
y el numero del registro. Estas indicaciones se podran poner en el
envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor
sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al
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producto. La omision 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.".

55) Reemplazase el articulo 61, por el siguiente:

“Articulo 61.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran
o utilizaran, con fines comerciales, un modelo de utilidad
registrado. Lo anterior se entendera sin perjuicio de lo
establecido en el inciso quinto del articulo 49, que sera
igualmente aplicable a esta categoria de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones
correspondientes a un modelo de utilidad cuyo registro hubiera
sido caducado o anulado, y los que, con los mismos fines, las
simularan, cuando no exista registro.

Los condenados de acuerdo a este articulo
seran obligados al pago de las costas, dafios y perjuicios causados al
titular del modelo de utilidad.

Los utensilios y los elementos directamente
empleados en la comision de cualesquiera de los delitos mencionados
en este articulo y los objetos producidos en forma ilegal caeran en
comiso. Tratdndose de objetos producidos en forma ilegal, se
procedera a su destrucciéon. En el caso de los utensilios o elementos
utilizados, sera facultad del juez competente decidir sobre su destino,
pudiendo ordenar su destruccion o su distribucion benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco afios
siguientes a la aplicacidon de una multa, se le aplicara otra que no podra
ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales.”.

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

57) Sustitiyese el articulo 62, por el siguiente:

"Articulo 62.- Bajo la denominacién de disefio
industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores,
y cualquier articulo industrial o artesanal que sirva de patron para la
fabricacion de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su
forma, configuracibn geométrica, ornamentacion o una combinacién de
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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 denominacion de dibujo industrial se
comprende toda disposicién, conjunto o combinacién de figuras, lineas o
colores gue se desarrollen en un plano para su incorporacion a un producto
industrial con fines de ornamentacion 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
disefios industriales conocidos o de combinaciones de caracteristicas de
dibujos o disefios industriales conocidos.

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

Los estampados en géneros, telas o cualquier
material laminar quedan comprendidos entre los articulos que pueden
protegerse como dibujos industriales, siempre que reunan la condicion
de novedad antes seialada.”.

58) Agrégase, a continuaciéon del articulo 62, los
siguientes articulos nuevos:

"Articulo 62 bis.- La protecciéon conferida a los
dibujos y disenos industriales establecida en esta ley se entendera sin
perjuicio de aquélla que pueda otorgarseles en virtud de las normas de
la ley N° 17.336.

Articulo 62 ter.- No podran registrarse como
disefios o dibujos industriales aquéllos cuya apariencia esta dictada
enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que
se afada aporte arbitrario alguno por parte del disefiador.

Ademas, no podran registrarse como disefos
industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y
aquéllos que consistan en una forma cuya reproducciéon exacta fuera
necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea
montado mecanicamente o conectado con otro producto del cual forme
parte. Esta prohibicion no se aplicara tratandose de productos en los
cuales el diseiio radique en una forma destinada a permitir el montaje o
la conexién multiple de los productos, o su conexién dentro de un
sistema modular.”.

59) Reemplazase el articulo 63, por el siguiente:
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"Articulo 63.- Las disposiciones del Titulo IlI,
relativas a las patentes de invencion, 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, éste se regira por lo dispuesto en el articulo 20 bis de esta ley.

La declaracion de nulidad de los dibujos y disefios
industriales procede por las mismas causales sefialadas en el articulo 50 de
esta ley.".

60) Sustitiyese el articulo 64, por el siguiente:

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

- Solicitud.

- Memoria descriptiva.

- Dibujo.

- Prototipo 0 maqueta, cuando procediera.

Ingresada la solicitud al Departamento se
practicard un examen preliminar, en el cual se verificara que se hayan
acompafado los documentos sefalados precedentemente.”.

61) Reemplazase el articulo 65, por el siguiente:

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

62) Reemplazase el articulo 66, por el siguiente:

“Articulo 66.- Todo dibujo y disefio industrial
debera llevar en forma visible la expresién "Dibujo Industrial® o "Disefio
Industrial” o las iniciales "D.l." y el niumero del registro. Estas indicaciones
se podran poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se

presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario
destruirlos para acceder al producto.

La omisién de dicho requisito no afectara la

validez del dibujo o disefio industrial, pero priva a su titular de la facultad de
hacer valer las acciones penales establecidas en el articulo siguiente.".

63) Reemplazase el articulo 67, por el siguiente:
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“Articulo 67.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran
o utilizaran, con fines comerciales, un dibujo o diseiio industrial
registrado. Lo anterior se entendera sin perjuicio de lo
establecido en el inciso quinto del articulo 49, que sera
igualmente aplicable a esta categoria de derechos.

b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones
correspondientes a un dibujo o diseiio industrial registrado, o las
simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o
anulado.

Los condenados de acuerdo a este articulo
seran obligados al pago de las costas, dafios y perjuicios causados al
titular del dibujo o diseiio industrial.

Los utensilios y los elementos directamente
empleados en la comision de cualesquiera de los delitos mencionados
en este articulo y los objetos producidos en forma ilegal caeran en
comiso. Tratdndose de objetos producidos en forma ilegal, se
procedera a su destrucciéon. En el caso de los utensilios o elementos
utilizados, sera facultad del juez competente decidir sobre su destino,
pudiendo ordenar su destruccion o su distribucion benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco afios
siguientes a la aplicacidon de una multa, se le aplicara otra que no podra
ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales.”.

64) Reemplazase el articulo 68, por el siguiente:

"Articulo 68.- En los contratos de trabajo y
prestacion de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una
actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro asi como los
eventuales derechos de propiedad industrial, perteneceran exclusivamente al
empleador o a quien encarg6 el servicio, salvo estipulacion expresa en
contrario.".

65) Reemplazase el articulo 69, por el siguiente:

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

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

Lo anterior serd extensivo a la persona que
obtuviera una invenciéon que exceda el marco de la que le hubiera sido
encargada.".

66) Sustitiyese el articulo 70, por el siguiente:

"Articulo 70.- La facultad de solicitar el respectivo
registro asi como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados
de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relacion
dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de
investigacion incluidas en el decreto ley N° 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.".

67) Sustitiyese el articulo 71, por el siguiente:

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

68) Sustituyese el articulo 72, por el siguiente:

"Articulo 72.- Todas las controversias relacionadas
con la aplicacion de las disposiciones de este Titulo serdn de competencia
del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el Parrafo 3° del Titulo
I de esta ley.".

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

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

70) Trasladase el actual articulo 73, como articulo
114, a continuacion del Titulo XI.
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71) Incorporanse, en el nuevo Titulo VII, los
siguientes articulos, nuevos:

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

Articulo 74.- Se entendera por esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados la disposicidon
tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma,
disefiada para su fabricacion.

Articulo 75.- Los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados seran protegidos por medio de esta
ley en la medida en que sean originales.

Se consideraran originales los que sean el
resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sean de
conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas 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 combinaciéon de elementos o
interconexiones que sean corrientes, sélo estara protegido si la
combinacién, en su conjunto, cumple con las condiciones seifialadas en
los incisos anteriores.

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

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

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

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

Articulo 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 de circuitos integrados a los cuales se le haya
incorporado un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados
realizadas por terceros con propésitos privados o con el Unico objetivo de
evaluacion, analisis, investigacion o ensefianza.

2.- A los actos de explotacién comercial a que
se refiere ese articulo, 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
evaluacion de otro esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados protegido.

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

No obstante lo anterior, una vez que el tercero
haya tomado conocimiento o tuviera motivos fundados para creer que
el esquema de trazado o topografia de circuitos integrados estaba
reproducido ilicitamente, dicho tercero podra realizar cualquier acto con
respecto al producto en existencia o pedido antes de ese momento. En
este caso, el titular del derecho protegido sé6lo podra exigir el pago de
unha suma equivalente a la regalia razonable que corresponderia por una
licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografia
de circuitos integrados.

El tribunal competente para conocer de las
infracciones en materia de esquema de trazado o topografias de circuitos
integrados, resolvera las controversias a que pueda dar lugar la
determinacion de la regalia a la que se refiere el inciso anterior, segun las
normas establecidas para los incidentes en el Codigo de Procedimiento Civil,
sin que proceda la prueba de testigos y fallando en conciencia.
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4.- Respecto de un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados original idéntico que haya sido creado
independientemente por un tercero.

Articulo 78.- La proteccion de los esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, tendra una duracién no
renovable de 10 afios, contada a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud de registro o de la primera explotacién comercial en cualquier parte
del mundo.

Articulo 79.- EIl registro de los esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, se llevara en el Departamento
de Propiedad Industrial.

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

-Solicitud.

-Memoria descriptiva.

-Prototipo 0 maqueta, cuando procediera.
-Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se
practicara un examen preliminar, en el cual se verificard que se hayan
acompanado los documentos sefalados precedentemente.

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

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

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

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados no sea el legitimo creador ni su
cesionario;
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b) Cuando la concesién se ha basado en informes
periciales errados o manifiestamente deficientes;

c) Cuando el registro se hubiera concedido
contraviniendo los requisitos de proteccion establecidos en el articulo 75;

d) Cuando Ila explotacion comercial del
esquema de trazado o topografia de circuitos integrados se haya
iniciado antes de los dos afos precedentes a la presentacién de la
solicitud.

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. Estas indicaciones se
podran poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se
presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario
destruirlos para acceder al producto. La omision de este requisito no
afectar4 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.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabricaran, comercializaran, importaran
o utilizaran, con fines comerciales, un esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados registrado. Lo anterior se
entendera sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del
articulo 49, que sera igualmente aplicable a esta categoria de
derechos.

b) Los que, con fines comerciales y sin tener derecho a hacerlo,
usaran las indicaciones correspondientes a un esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados registrado, o las
simularan cuando no exista dicho registro o esté caducado o
anulado.

Los condenados de acuerdo a este articulo
seran obligados al pago de las costas, dafos y perjuicios causados al
titular del esquema de trazado o topografia de circuitos integrados.

Los utensilios y los elementos directamente
empleados en la comisién de cualesquiera de los delitos mencionados
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en este articulo y los objetos producidos en forma ilegal caeran en
comiso. Tratdndose de objetos producidos en forma ilegal, se
procedera a su destrucciéon. En el caso de los utensilios o elementos
utilizados, sera facultad del juez competente decidir sobre su destino,
pudiendo ordenar su destruccion o su distribucion benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco afios
siguientes a la aplicacidon de una multa, se le aplicara otra que no podra
ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales.”.

72) Incorporanse el siguiente Titulo VIII, y los
articulos 86 al 91, nuevos:

“Titulo VIII
De los secretos empresariales y de la informacion presentada a la
autoridad para la obtencion de registros o autorizaciones sanitarios

Parrafo 1°
De los secretos empresariales

Articulo 86.- Se entiende por secreto
empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos
industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor
una mejora, avance o ventaja competitiva.

Articulo 87.- Constituira violacion del secreto
empresarial la adquisicion ilegitima del mismo, su divulgacién o
explotacién sin autorizacion de su titular y la divulgacién o explotacion
de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso
legitimamente pero con deber de reserva, a condicion de que la
violacion del secreto haya sido efectuada con animo de obtener
provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Articulo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad
penal que corresponda, seran aplicables a la violacion del secreto
empresarial las normas del Titulo X, relativas a la observancia de los
derechos de propiedad industrial.

Parrafo 2°
De la informacidén presentada a la autoridad para la obtencién de
registros o autorizaciones sanitarios

Articulo 89.- Cuando el Instituto de Salud
Publica o el Servicio Agricola y Ganadero requieran la presentaciéon de
datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, cuya
elaboraciéon suponga un esfuerzo considerable, relativos a la seguridad
y eficacia de un producto farmacéutico o quimico-agricola que utilice
una nueva entidad quimica que no haya sido previamente aprobada por
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la autoridad competente, dichos datos tendran el caracter de
reservados, segun la legislacién vigente.

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

La autoridad competente no podra divulgar ni
utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorizaciéon sanitarios
a quien no cuente con el permiso del titular de aquéllos, por un plazo de
cinco afos, para productos farmacéuticos, y de 10 afios, para
productos quimico-agricolas, contados desde el primer registro o
autorizacién sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Publica o por
el Servicio Agricola y Ganadero, segun corresponda.

Para gozar de la proteccion de este articulo, el
caracter de no divulgados de los referidos datos de prueba debera ser
sefalado expresamente en la solicitud de registro o de autorizacion
sanitarios.

Articulo 90.- Se entiende por nueva entidad
quimica aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en
registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud
Publica o por el Servicio Agricola y Ganadero, segun corresponda o que
no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la
solicitud de registro o autorizacion sanitaria.

Para efectos de este Parrafo, se entiende por
principio activo aquella sustancia dotada de uno o mas efectos
farmacoldgicos o de usos quimico-agricolas, cualquiera sea su forma,
expresién o disposicion, incluyendo sus sales y complejos. En ninguln
caso se considerard como nueva entidad quimica:

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

2. Los cambios en la via de administracion o formas de dosificacion a
las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos
de la misma entidad quimica.

3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o
combinaciones de entidades quimicas ya autorizadas o registradas.

4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras
quimicas que se basen en una entidad quimica con registro o
autorizacidén sanitarios previos.
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Articulo 91.- No procedera la proteccion de
este Parrafo, cuando:

a. El titular de los datos de prueba referidos en
el articulo 89, haya incurrido en conductas o practicas declaradas
contrarias a la libre competencia en relacién directa con la utilizaciéon o
explotaciéon de esa informacidén, segun decision firme o ejecutoriada del
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

b. Por razones de salud publica, seguridad
nacional, uso publico no comercial, emergencia nacional u otras
circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad
competente, se justifique poner término a la proteccion referida en el
articulo 89.

c. El producto farmacéutico o quimico-agricola
sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta

ley.

d. El producto farmacéutico o quimico-agricola
no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce
meses, contados desde el registro o autorizacién sanitaria realizado en
Chile.

e. El producto farmacéutico o quimico-agricola
tenga un registro o autorizacién sanitaria en el extranjero con mas de
doce meses de vigencia.”.

73) Incorporanse el siguiente Titulo IX, y los
articulos 92 al 105, nuevos:

“TITULO IX
De las indicaciones geograficas y denominaciones de origen

Articulo 92.- La presente ley reconoce y
protege las indicaciones geograficas y denominaciones de origen de
conformidad con las siguientes disposiciones:

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

b) Se entiende por denominaciéon de origen
aquélla que identifica un producto como originario del pais, o de una
region o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad,
reputacibn u otra caracteristica del mismo sea imputable
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fundamentalmente a su origen geografico, teniendo en consideracién,
ademas, otros factores naturales y humanos que incidan en la
caracterizacioén del producto.

Articulo 93.- 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 Asoleado, y las
que se refieren a la zonificacidon viticola, prevaleciendo respecto de
ellas las nhormas especificas contenidas en la ley N° 18.455.

Las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen no podran ser objeto de apropiacion o
gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que
cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento
de uso de la indicaciéon o denominacion.

Articulo 94.- ElI reconocimiento de una
indicacion geografica o denominacion de origen se hara por el
Departamento, mediante la incorporacion de la misma en un Registro de
Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen que se llevara al
efecto.

Cualquier persona, natural o juridica, podra
solicitar el registro de una indicacion geografica o denominacion de
origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores,
fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma juridica, cuyos predios
o establecimientos de extracciéon, produccién, transformacién o
elaboracidn se encuentren dentro de la zona de delimitacion establecida
por la indicacion geografica o denominacién de origen solicitada y
cumplan con los demas requisitos sefialados en esta ley. También
podran solicitar el reconocimiento de una indicacién geografica o
denominacion de origen las autoridades nacionales, regionales,
provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geograficas
o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus
respectivas competencias.

Articulo 95.- No podran reconocerse como
indicaciones geograficas o denominaciones de origen los signos o
expresiones:

a) Que no se conformen a las definiciones
contenidas en el articulo 92 de esta ley.

b) Que sean contrarios a la moral o al orden
publico.
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c) Que puedan inducir al publico a error sobre
la procedencia geogréfica, la naturaleza, el modo de fabricacidén, las
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, salvo que hayan sido reconocidas como
indicaciones geograficas o denominaciones de origen en virtud de
tratados internacionales ratificados por Chile.

e) Que sean iguales o similares a otra
indicacion geografica o denominacion de origen para el mismo
producto. No obstante, tratandose de indicaciones geograficas o
denominaciones de origen homdénimas para vinos, sera posible la
existencia de mas de un registro, siempre y cuando incorporen
elementos que aseguren que los consumidores no seran inducidos a
error o confusion.

Articulo 96.- Las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen extranjeras podran registrarse en Chile, de
conformidad con las normas de esta ley. No podran protegerse, o
perderan la proteccion si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas
o hayan caido en desuso en su pais de origen.

En particular, no estardn sujetas a la
proteccion establecida en esta ley las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas
espirituosas en relacion con bienes y servicios, y que hayan sido
utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio
nacional para identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u
otros afines, de buena fe, antes del 15 de abril de 1994, o durante diez
afos, como minimo, antes de esa fecha, salvo que se haya dispuesto lo
contrario en un tratado internacional ratificado por Chile.

Articulo 97.- La solicitud de reconocimiento de
una indicacién geogréfica o denominacion de origen deberd indicar:

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

b) La indicacién geografica o denominacion de
origen.

c) El area geografica de produccion, extraccion,
transformacion o elaboracién del producto que se distinguira con la
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indicacion o denominacién, delimitdndola a los caracteres geograficos y la
division politico-administrativa del pais.

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

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

f) Un proyecto de reglamento especifico de uso y
control de la indicacion o denominacién solicitada.

Articulo 98.- Tratandose de solicitudes de
indicaciones geograficas o denominaciones de origen chilenas,
relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se
requerira ademas, para el registro de las mismas, un informe favorable
del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las
exigencias establecidas en el articulo 97. En el caso de las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los
mencionados productos, se requerird un informe del Ministerio de
Agricultura.

Dicho informe debera emitirse en el plazo de
ciento veinte dias, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por
el Jefe del Departamento.

Articulo 99.- La resolucién que conceda el registro
de una indicacion geogréafica o denominacién de origen sefalara:

a) La indicacion geografica o denominacion de
origen reconocida.

b) La zona geogréfica delimitada de produccion,
extraccion, transformacion o elaboracion cuyos productores, fabricantes o
artesanos tengan derecho a usar la indicacion o denominacion.

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

d) La calificacion, de conformidad con el mérito de
los antecedentes acompafados, de tratarse de una indicacion geogréfica o
de una denominacion de origen.
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Asimismo, tal resolucion aprobara y ordenara el
registro del reglamento especifico de uso y control de la indicacion
geografica o denominacion de origen reconocida.

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

El registro podra ser modificado en cualquier
tiempo cuando cambie alguna de las circunstancias establecidas en el
articulo 97. La modificacion debera sujetarse al procedimiento de registro, en
cuanto corresponda.

Articulo 101.- Cualquier interesado podra
impetrar la declaracion de nulidad del registro de una indicacion
geografica o denominacion de origen, cuando se haya infringido alguna
de las prohibiciones establecidas en esta ley.

Articulo 102.- En cuanto corresponda, las normas
de los Titulos 1 y 1l y las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas
comerciales, seran aplicables a los procedimientos de examen, publicacion,
registro y nulidad de las indicaciones geograficas y denominaciones de
origen de que trata este Titulo.

Articulo 103.- Todos los productores,
fabricantes o artesanos que desempeiian su actividad dentro de la zona
geografica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los
que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar
la indicacidon geografica o denominacion de origen en relacion con los
productos senalados en el registro, siempre que cumplan con las
disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos
podran emplear en la identificacion del producto la expresiéon
"Indicacion Geografica" o "Denominacion de Origen"” o las iniciales
“.G.” 0 “D.0.”, respectivamente. Estas indicaciones se podran poner en
el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor
sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al
producto.

Articulo 104.- Las acciones civiles relativas al
derecho de usar una indicacién geografica o denominaciéon de origen
registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se
ejerceran ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme a las
normas establecidas en el Titulo X, relativo a la observancia.

Tratandose de indicaciones geograficas o
denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas
espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior
procederan cuando se emplee una indicacion geografica o
denominacion de origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o
cuando se acompaie de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”,
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“imitacion”, u otras analogas, e incluso cuando se indique el verdadero
origen del producto.

Articulo 105.- Seran condenados a pagar una
multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente designaran un producto del mismo tipo
de los protegidos por una indicacion geografica o denominaciéon
de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, usaran las indicaciones
correspondientes a una indicacion geografica o denominacion
de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simularan.

c) Los que, con fines comerciales, hicieran uso de envases o
embalajes que lleven una indicacion geografica o denominaciéon
de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta
haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado
se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con
los que protege la indicacion geografica o denominacion de
origen.

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 directamente
empleados para la comisiéon de cualquiera de los delitos mencionados
en este articulo y los objetos con indicaciones geograficas o
denominaciones de origen falsificadas caeran en comiso. Tratandose
de los objetos con indicacion geografica o denominacién de origen
falsificada se procedera a su destrucciéon. En el caso de los utensilios o
elementos utilizados, sera facultad del juez competente decidir sobre su
destino, pudiendo ordenar su destruccion o su distribucion benéfica.

Al que reincidiera dentro de los cinco afios
siguientes a la aplicacidon de una multa, se le aplicara otra que no podra
ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales.”.
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74) Agréganse el siguiente Titulo X, y los articulos
106 al 113, nuevos:

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

Parrafo 1°
De las acciones civiles

Articulo 106.- EI titular cuyo derecho de
propiedad industrial sea lesionado podra demandar civilmente:

a) La cesacion de los actos que violen el
derecho protegido.

b) La indemnizacidén de los dafios y perjuicios.

c) La adopcidén de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la infraccion.

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

Articulo 107.- Las acciones civiles establecidas
en el articulo 106 se tramitaran conforme al procedimiento sumario y
corresponderan a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin perjuicio
de la accion penal que pueda proceder.

Articulo 108.- La indemnizacién de perjuicios
podra determinarse, a elecciéon del demandante, de conformidad con las
reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:

a) Las utilidades que el titular hubiera dejado
de percibir como consecuencia de la infraccion;

b) Las utilidades que haya obtenido el infractor
como consecuencia de la infraccion, o

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 109.- Sin perjuicio de las otras acciones
contempladas en este Titulo, no responderan por dafios y perjuicios las
personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho
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de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran
fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de
gue estaban cometiendo una infraccion a un derecho de propiedad
industrial.

Articulo 110.- El juez de la causa estara facultado
para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones
que posea sobre las personas que hubiesen participado en la produccion o
elaboracion de los productos o procedimientos materia de la infraccion, y
respecto de los circuitos de distribucién de estos productos.

Articulo 111.- En estos procesos, el juez
apreciara la prueba segun las reglas de la sana critica.

Parrafo 2°
De las medidas precautorias

Articulo 112.- Las medidas precautorias
procederan en todos los asuntos que digan relacién con infracciones a
los derechos de propiedad industrial.

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el
Tribunal podra decretar las siguientes:

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

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

c) ElI nombramiento de uno o0 mas
interventores;

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

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

Parrafo 3°
De las medidas prejudiciales
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Articulo 113.- Podran solicitarse como medidas
prejudiciales, las precautorias de que trata el Parrafo 2° del Titulo X de
esta ley y las medidas contempladas en los Titulos IV y V del Libro
Segundo del Cédigo de Procedimiento Civil.

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

"TITULO XI
Articulo Final".

ARTICULOS TRANSITORIOS

Articulo 1°.- Los recursos de apelaciéon que
estuvieran pendientes ante 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 nhumeral
20) del articulo unico de esta ley.

En el tiempo que medie entre la publicacion de
esta ley y su entrada en vigencia, el Presidente de la Republica debera
nombrar a los miembros del Tribunal de Propiedad Industrial, de
acuerdo a lo senalado en el articulo 17 bis C, incorporado por el
numeral 20) del articulo unico de esta ley.

Al entrar en vigencia esta ley, y por su solo
ministerio, los miembros del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial
cesaran en sus funciones.

Articulo 2°.- Sin perjuicio de lo sefialado en el
inciso primero del articulo anterior, 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 con las normas vigentes al momento de su presentacion.

Las patentes precaucionales solicitadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuaran su tramitaciéon 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 oposicion pendiente
o de un disefio industrial, 0 sus cesionarios, que estimen que su invencién o
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disefio corresponde a un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados, de acuerdo al Titulo VII de esta ley, podran formular una nueva
solicitud que se ajustara a las disposiciones de la presente ley, la cual
mantendra la prioridad de la solicitud original.

Articulo 3°.- La solicitud de renovacion de una
marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya
solicitud y registro se hubieran hecho para una o més clases del Clasificador
Internacional, debera especificar los productos o servicios especificos y
determinados, con la indicacion de la o las clases del Clasificador
Internacional a que pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificacion
de la Clasificacion Internacional, cambien de clase uno o mas
productos o servicios, al momento de solicitarse la renovaciéon de una
marca registrada podra mantenerse la proteccion para todos los
productos o servicios amparados en el registro original, aun cuando
ello implique obtener proteccion en una o mas clases adicionales.

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

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

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

Articulo 5°- Las patentes de invencion
concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta antes de la entrada en
vigencia de esta ley, gozaran de proteccién por un periodo no renovable
de 20 afos, contados desde la fecha de presentacién de la respectiva
solicitud, salvo en cuanto el plazo de proteccion asi calculado sea
inferior al que a dicha fecha conferia la ley N° 19.039, en cuyo caso
regira este ultimo.

Articulo 6°.- Dentro del plazo de 6 meses,
contado desde la fecha de publicacion de esta ley, el Presidente de la
Republica debera dictar su reglamento.
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Articulo 7°.- Esta ley empezara a regir el dia en
gue se publigue en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere la
disposicion transitoria anterior.

Articulo 8°.- Dentro del plazo de un afio contado
desde la fecha de publicacion 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 N° 19.039.

Articulo 9°.- El mayor gasto fiscal que demande el
funcionamiento del Tribunal de Propiedad Industrial que incorpora el articulo
Unico de esta ley, se financiara con cargo al subtitulo 21, item 03, asignacién
001, del presupuesto de la Subsecretaria de Economia.".

Acordado en sesiones de fecha 8 y 15 de junio de
2004, con asistencia de los Honorables Senadores sefiores Jaime Orpis
Bouchon (Presidente), José Garcia Ruminot, Jaime Gazmuri Mujica y Jorge
Lavandero lllanes.

Valparaiso, 17 de junio de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario de la Comision
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RESUMEN EJECUTIVO

NUEVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA,
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRAMITE

CONSTITUCION

AL, QUE MODIFICA LA LEY N° 19.039, SOBRE

PRIVILEGIOS INDUSTRIALES Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

(BOLETIN N°: 2.416-03)

l. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR
LA COMISION:

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

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

c) Corregir la estructura de dicha ley, para incorporar en ella un lenguaje
técnico y juridico mas adecuado.

d) Crear el Tribunal de Propiedad Industrial.

1. ACUERDOS:
del segundo
presentadas:

Indicacion niumero 1a:
Indicacion nimero 2a:
Indicacion namero 3a:
Indicacion nimero 4a:
Indicacion namero 5a:
Indicacion nimero 6a:
Indicacion nimero 7a:
Indicacion numero 8a:
Indicacion namero 9a:
Indicacion nimero 10a

Este acapite complementa el del Resumen Ejecutivo
informe, en lo relativo a las nuevas indicaciones

retirada.

rechazada, unanimidad 3x0.
retirada.

retirada.

retirada.

rechazada, 2x1.

rechazada, unanimidad 3x0.
retirada.

rechazada, unanimidad 3x0.
: retirada.

Indicacién nimero 1la: rechazada; en lo relativo a la letra c), unanimidad

Indicacion niumero 12a:
Indicacion niumero 13a:
Indicacion niumero 14a:
Indicacion niumero 15a:
Indicacion nimero 16a:
Indicacion numero 17a:

3x0, y a la letra e), 2x1.

retirada.

aprobada parcialmente, unanimidad 3x0.
rechazada, unanimidad 3x0.

aprobada, 2x1 abstencion.

aprobada, unanimidad 3x0.

retirada.

Indicacién numero 18a: rechazada, en lo relativo a la letra a), unanimidad

Indicacién niumero 19a

3x0, y al inciso final, 2x1 abstencion.
. aprobada con modificaciones, unanimidad 3xO.
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Indicacion numero 20a: retirada.

Indicacion nimero 21a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3xO.
Indicacién nimero 22a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicacion numero 23a: retirada.

Indicacion namero 24a: aprobada, en lo relativo a la letra a), 2x1 abstencion,

y a la letra b), con modificaciones, unanimidad 3x0.

Indicacion numero 25a: rechazada, unanimidad 3x0.

Indicaciébn numero 26a: aprobada, 2x1 abstencion.

Indicacién nimero 27a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.
Indicacién numero 28a: aprobada, unanimidad 3x0.

Indicacién numero 29a: aprobada con modificaciones, unanimidad 3x0.

V.

VL.

VIL.

VIII.

IX.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION:
consta de un articulo Unico permanente, compuesto por 75
numerales, y de 9 articulos transitorios.

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL: el proyecto contiene
disposiciones de caracter organico constitucional, que se refieren a la
organizacion y atribuciones de tribunales, cuales son: del articulo
anico, N° 17); N° 18), articulo 17 bis B; N° 20), articulos 17 bis C a 17
bis K, excepto el 17 bis E; N° 50), articulos 51 bis B, 51 bis C y 51 bis
D; N° 68); N° 71), articulo 77 N° 3, parrafo final; N° 73), articulo 103,
y el articulo 1° transitorio.

URGENCIA: simple.

ORIGEN INICIATIVA: mensaje del Presidente de la Republica.

TRAMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

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

TRAMITE REGLAMENTARIO: nuevo segundo informe de la
Comision de Economia. Pasa a la sala.

LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:

1) Ley N°19.039, sobre Propiedad Industrial.
2) Ley N° 17.336, sobre Derecho de Autor.
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Ley N° 19.342, sobre Regulacion de Derechos de Obtentores de
Nuevas Variedades Vegetales.

4) Anexo N° 1C del Acuerdo de Marrakech de 1994, sobre los Aspectos

5)

6)

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), promulgado por D.S. N° 16, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de 1995.

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

D.L. N° 211, de 1973, que fij6 normas para la Defensa de la Libre
Competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se
encuentra en el D.S. N° 511, del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, de 1980.

Valparaiso, 17 de junio de 2004.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario
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