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LEY Ne° 19.039, DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, CUYO TEXTO
REFUNDIDO, COORDINADO Y
SISTEMATIZADO FUE FIJADO POR EL
DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 3,
DE 2006, DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA, FOMENTO Y
RECONSTRUCCION

“Articulo 1.- Introdlcense las siguientes
modificaciones en la ley N° 19.039, de
Propiedad Industrial, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006,
del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccioén:

“Articulo 1.- Introddcense las siguientes
modificaciones en la ley N° 19.039, de
Propiedad Industrial, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por
el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006,
del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion:

TITULO |
Disposiciones preliminares

Parrafo 2°
De los procedimientos generales de
0posicidn y registro

Articulo 13.- Todas las notificaciones que
digan relacién con el procedimiento de
otorgamiento de un derecho de propiedad
industrial, oposiciones, nulidad y, en
general, cualquier materia que se siga
ante el Departamento, se efectuaran por el
estado diario que este Ultimo debera
confeccionar. Dicho estado diario podra
constar de uno o mas listados. Se
entenderd notificada cualquier resolucién

1. Sustitiyese su articulo 13 por el
siguiente:

“Articulo 13.- Todas las notificaciones
relacionadas con el procedimiento de
otorgamiento de un derecho de propiedad
industrial, oposiciones, nulidad y, en
general, con cualquier materia que se siga
ante el Instituto, se efectuaran por el
estado diario que el Instituto debera
confeccionar y publicar en la forma que
determine el reglamento. Se entendera
notificada  cualquier  resolucibn  que

1.- Sustityese su articulo 13 por el
guiente:

“Articulo 13.- Todas las notificaciones
relacionadas con el procedimiento de
otorgamiento de un derecho de propiedad
industrial, oposiciones, nulidad y, en
general, con cualquier materia que se siga
ante el Instituto, se efectuaran por el
estado diario que el Instituto debera
confeccionar y publicar en la forma que
determine el reglamento. Se entendera

notificada  cualquier  resolucién  que
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gue aparezca en dichos listados.

La notificacion de oposicion a la solicitud
de registro se efectuara por carta
certificada expedida al domicilio indicado
por el solicitante en el expediente. En
estos casos, la notificacion se entendera
efectuada tres dias después que la carta
sea depositada en el correo y consistira en
el envio de copia integra de la oposicion y
su proveido. Cuando, ademéas de la
oposicion, se hubieren dictado
observaciones de fondo a la solicitud de
registro, dicha resolucién sera notificada
igualmente por carta certificada,
conjuntamente con la notificacion de
oposicion.

La notificacién de la demanda de nulidad
de un registro se efectuara en los términos
sefialados en los articulos 40 y siguientes
del Codigo de Procedimiento Civil, para lo
cual los solicitantes extranjeros deberan
fijar un domicilio en Chile. La demanda de
nulidad de un registro concedido a una
persona sin domicilio ni residencia en
Chile se notificard al apoderado o
representante a que se refiere el articulo
2° de esta ley.

Todas las providencias y resoluciones que
se dicten en los procesos contenciosos
seguidos ante el Jefe del Departamento
seran suscritas por éste y el Secretario
Abogado del Departamento.

aparezca en el estado diario, salvo
aquéllas respecto de las cuales la ley
ordene una forma de natificacion diferente.

La notificacién de oposicién a la solicitud
de registro se practicara a través del medio
electrénico definido por el solicitante en el
expediente. En estos casos, la notificacion
se entendera efectuada con el envio de
copia integra de la oposicion y su
proveido. Cuando, ademas de Ia
oposicion, se  hubieren  formulado
observaciones de fondo a la solicitud de
registro, dicha resolucién sera notificada
igualmente por medio electrdnico,
conjuntamente con la notificacion de
oposicién. Si no resultare posible realizar
la notificaciébn por medio electrénico, la
resolucidon correspondiente se entendera
notificada por el estado diario, conforme a
lo que disponga el reglamento.

La notificacion de la demanda de
caducidad o de nulidad de un registro se
efectuard en los términos sefialados en los
articulos 40 y siguientes del Cddigo de
Procedimiento Civil, para lo cual los
solicitantes extranjeros deberan fijar un
domicilio en Chile. La demanda de
caducidad o de nulidad de un registro
concedido a una persona sin domicilio ni
residencia en Chile se notificara al
apoderado o0 representante a que se
refiere el inciso primero del articulo 2.

aparezca en el estado diario, salvo
aquéllas respecto de las cuales la ley
ordene una forma de notificacién diferente.

La notificacion de oposicion a la solicitud
de registro se practicara a través del medio
electrénico definido por el solicitante en el
expediente. En estos casos, la notificacion
se entendera efectuada con el envio de
copia integra de la oposicion y su proveido.
Cuando, ademéas de la oposicion, se
hubieren formulado observaciones de
fondo a la solicitud de registro, dicha
resolucién serd notificada igualmente por
medio electrénico, conjuntamente con la
notificacion de oposicion. Si no resultare
posible realizar la notificacién por medio
electrénico, la resolucién correspondiente
se entendera notificada por el estado
diario, conforme a lo que disponga el
reglamento.

La notificacion de la demanda de
caducidad o de nulidad de un registro se
efectuard en los términos sefialados en los
articulos 40 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, para lo cual los
solicitantes extranjeros deberan fijar un
domicilio en Chile. La demanda de
caducidad o de nulidad de un registro
concedido a una persona sin domicilio ni
residencia en Chile se notificard al
apoderado 0 representante a que se
refiere el inciso primero del articulo 2.
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Las notificaciones que realice el Tribunal
de Propiedad Industrial se efectuaran por
el estado diario, que deberd
confeccionarlo el Secretario del mismo.

La fecha y forma en que se practico la
notificacion, debera constar en el
expediente.

Las notificaciones que realice el Tribunal
de Propiedad Industrial se efectuaran por
el estado diario, que debera confeccionar
Su Secretario.

La fecha y forma en que se haya
practicado la notificacion debera constar
en el expediente.”.

Las notificaciones que realice el Tribunal
de Propiedad Industrial se efectuaran por
el estado diario, que debera confeccionar
su Secretario.

La fecha y forma en que se haya
practicado la notificacion debera constar
en el expediente.”.

Parrafo 4° Del pago de derechos

Articulo 18.- La concesion de patentes de
invencion, de modelos de utlidad, 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, deber& pagarse el equivalente
a una unidad tributaria mensual, sin lo cual
no se le dara tramite. Aceptada la solicitud,
se completara el pago del derecho de los
primeros diez afios, para las patentes de
invencion, y de los primeros cinco afos,
para el caso de los modelos de utilidad,
dibujos y disefos industriales y esquemas
de trazado o topografias de circuitos
integrados.
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Si la solicitud fuera rechazada, la cantidad
pagada quedara a beneficio fiscal.

El pago de los derechos correspondientes
al segundo decenio o quinquenio, segun
se trate de patentes de invencion, modelos
de utilidad, dibujos y disefios industriales o
esquemas de trazado o topografias de
circuitos integrados, debera efectuarse
antes del vencimiento del primer decenio o
quinquenio o dentro de los seis meses
siguientes a la expiraciéon 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, caducaréan.

2. Reemplazanse los incisos segundo y
tercero del articulo 18 por los siguientes
incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

“Sin perjuicio de lo sefalado en el inciso
precedente, y a requerimiento del
solicitante, el Instituto podra otorgar fecha
de presentaciébn a una solicitud aun
cuando no se haya acreditado el pago
previsto, pero no se le dara mas tramite a
la solicitud hasta que éste no se acredite,
lo que debera hacerse dentro de los treinta
dias siguientes de otorgada la fecha de
presentacion, bajo apercibimiento de tener
por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invencion que
exceda de 80 hojas deberd pagar,
conjuntamente con la tasa de
presentacion, una tasa  adicional
equivalente a 1 unidad tributaria mensual
por cada 20 hojas adicionales o fraccion.

El pago de los derechos correspondientes
al segundo decenio de las patentes, al
segundo quinquenio de los modelos de
utilidad y los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados, y al
segundo y tercer quinquenio de los dibujos
y disefios industriales, podra efectuarse

2. Reemplazanse los incisos segundo y
tercero del articulo 18 por los siguientes
incisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

“Sin perjuicio de lo senalado en el inciso
precedente, y a requerimiento del
solicitante, el Instituto podra otorgar fecha
de presentacion a una solicitud aun
cuando no se haya acreditado el pago
previsto, pero no se le dara mas tramite a
la solicitud hasta que éste no se acredite,
lo que debera hacerse dentro de los treinta
dias siguientes de otorgada la fecha de
presentacion, bajo apercibimiento de tener
por no presentada la solicitud.

Toda solicitud de patente de invencion que
exceda de 80 hojas debera pagar,
conjuntamente con la tasa de
presentacion, una tasa  adicional
equivalente a 1 unidad tributaria mensual
por cada 20 hojas adicionales o fraccion.

El pago de los derechos correspondientes
al segundo decenio de las patentes, al
segundo quinquenio de los modelos de
utilidad y los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados, y al
segundo y tercer quinquenio de los dibujos
y disefios industriales, podra efectuarse
mediante una de las siguientes
modalidades, a eleccion del titular:
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mediante una de las siguientes
modalidades, a eleccion del titular:

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes
a 0,4 unidades tributarias mensuales, a
partir del vencimiento del primer decenio o
quinquenio, segun corresponda. Estos
pagos deberan efectuarse dentro del afio
previo a la anualidad que corresponda o
dentro de un periodo de gracia de seis
meses siguientes a la expiracion de cada
afio, con una sobretasa de 20% por cada
mes o fraccion de mes, contado a partir del
primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago Unico antes del vencimiento
del primer decenio o quinquenio, segun
corresponda, que serd equivalente a 4
unidades tributarias mensuales en el caso
de las patentes y los dibujos y disefios
industriales, y a 2 unidades tributarias
mensuales en el caso de los modelos de
utilidad y los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados. El
pago unico debera efectuarse dentro del
afio previo al cumplimiento del primer
decenio o quinquenio, segun corresponda,
o dentro de un periodo de gracia de seis
meses siguientes a su expiracion, con una
sobretasa de 20% por cada mes o fraccion
de mes, contado a partir del primer mes del
periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro
de los términos sefalados en los literales
a) o b) precedentes, caducaran los

a) Pagos anuales e iguales, equivalentes a
0,4 unidades tributarias mensuales, a
partir del vencimiento del primer decenio o
quinguenio, segun corresponda. Estos
pagos deberan efectuarse dentro del afio
previo a la anualidad que corresponda o
dentro de un periodo de gracia de seis
meses siguientes a la expiraciéon de cada
afio, con una sobretasa de 20% por cada
mes o fraccion de mes, contado a partir del
primer mes del periodo de gracia; o

b) Un pago anico antes del vencimiento del
primer decenio 0 quinquenio, segun
corresponda, que serd equivalente a 4
unidades tributarias mensuales en el caso
de las patentes y los dibujos y disefios
industriales, y a 2 unidades tributarias
mensuales en el caso de los modelos de
utilidad y los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados. El
pago unico debera efectuarse dentro del
afio previo al cumplimiento del primer
decenio o quinquenio, seguln corresponda,
0 dentro de un periodo de gracia de seis
meses siguientes a su expiracién, con una
sobretasa de 20% por cada mes o fraccién
de mes, contado a partir del primer mes del
periodo de gracia.

En caso de no efectuarse el pago dentro
de los términos sefialados en los literales
a) o b) precedentes, caducardn los
derechos a los cuales hace referencia este
articulo.”
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derechos a los cuales hace referencia este
articulo.”.

Articulo 18 bis B.- La inscripcién de marcas
comerciales, indicaciones geograficas y
denominaciones de origen, estaran
afectas al pago de un derecho equivalente
a tres unidades tributarias mensuales. Al
presentarse la solicitud, debera pagarse el
equivalente a wuna unidad tributaria
mensual, sin lo cual no se le dara tramite.
Aceptada la solicitud, se completara el
pago del derecho y, si es rechazada, la
cantidad pagada quedard a beneficio
fiscal.

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

3. En el articulo 18 bis B:

a) Eliminase en su inciso primero la
siguiente frase: “y, si es rechazada, la
cantidad pagada quedara a beneficio
fiscal”.

b) Sustitlyese su inciso segundo, por el
siguiente:

“La renovacion de registros de marcas
estard sujeta al pago de una tasa
equivalente a 6 unidades tributarias
mensuales por clase. La acreditacion de
dicho pago debera realizarse
conjuntamente con la solicitud de
renovacion. Las solicitudes de renovacion
presentadas con  posterioridad  al
vencimiento del registro a renovar estaran
sujetas al pago de una sobretasa
correspondiente al 20% por cada mes o
fraccion de mes posterior a la expiracion
del registro.”.

3. En el articulo 18 bis B:

a) Eliminase en su inciso primero la
siguiente frase: “y, si es rechazada, la
cantidad pagada quedar4d a beneficio
fiscal”.

b) Sustitlyese su inciso segundo por el
siguiente:

“La renovaciéon de registros de marcas
estard sujeta al pago de una tasa
equivalente a 6 unidades tributarias
mensuales por clase. La acreditacion de
dicho pago debera realizarse
conjuntamente con la solicitud de
renovacion. Las solicitudes de renovacion
presentadas con  posterioridad  al
vencimiento del registro a renovar estaran
sujetas al pago de wuna sobretasa
correspondiente al 20% por cada mes o
fraccion de mes posterior a la expiracion
del registro.”.
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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 wuna patente de
invencion, modelo de utilidad, dibujos y
disefio industrial, marca comercial o
esquemas de trazado o topografia de
circuitos integrado, se efectuara previo
pago de un derecho equivalente a una
unidad tributaria mensual_____ . Los actos
sefialados no seran oponibles a terceros
mientras no se proceda a su inscripcién en
el Departamento.

4. Agrégase en el articulo 18 bis D, antes
del punto y seguido, la siguiente frase: “,
Cuyo pago se acreditara en el momento de
presentar la respectiva solicitud”.

4. Agrégase en el articulo 18 bis D, antes
del punto y seguido, la siguiente frase: *,
cuyo pago se acreditara en el momento de
presentar la respectiva solicitud”.

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

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

5. Reemplazase el articulo 18 bis E por el
siguiente:

“Articulo 18 bis E.- Los derechos
establecidos en los articulos anteriores
seran a beneficio fiscal.

Para completar el pago de los derechos
correspondientes a la aceptacion de un
registro de propiedad industrial, éste
deber& acreditarse dentro de los sesenta
dias contados desde la fecha en que
guede ejecutoriada la resolucion que
autoriza la inscripcibn en el registro
respectivo, sin lo cual se tendra por
abandonada la solicitud, procediéndose a
su archivo, sin perjuicio de lo establecido
en el inciso segundo del articulo 45.

5. Reemplazase el articulo 18 bis E por el
siguiente:

“Articulo 18 bis E.- Los derechos
establecidos en los articulos anteriores
seran a beneficio fiscal.

Para completar el pago de los derechos
correspondientes a la aceptaciéon de un
registro de propiedad industrial, éste
debera acreditarse dentro de los sesenta
dias contados desde la fecha en que
guede ejecutoriada la resolucion que
autoriza la inscripcion en el registro
respectivo, sin lo cual se tendra por
abandonada la solicitud, procediéndose a
su archivo, sin perjuicio de lo establecido
en el inciso segundo del articulo 45.
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La resolucién sefalada en el inciso
anterior deberd notificarse por medio
electrénico en la forma y condiciones que
establezca el reglamento.”.

La resolucion sefialada en el inciso
anterior debera notificarse por medio
electrénico en la forma y condiciones que
establezca el reglamento.”.

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

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

Los titulares de los registros a que se
refieren los dos incisos precedentes que,
por efectos de este articulo, amplien el
ambito territorial de proteccion de sus
marcas, no podran prestar servicios 0
instalar  establecimientos comerciales
amparados por dichas marcas en las
mismas provincias para las cuales se
encuentren inscritas marcas iguales o
semejantes respecto a servicios o0
establecimientos del mismo giro, bajo
apercibimiento de incurrir en la infraccién
contemplada en la letra a) del articulo 28
de esta ley.

6. Sustitiyese el articulo 18 bis F por el
siguiente:

“Articulo 18 bis F.- No procedera la
devolucion de los montos pagados por
concepto de derechos.”.

6. Sustitiyese el articulo 18 bis F por el
siguiente:

“Articulo 18 bis F.- No procedera la
devolucion de los montos pagados por
concepto de derechos.”.
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TITULO I
De las marcas comerciales

Articulo 19.- Bajo la denominacion de
marca comercial, se comprende todo
signo  que sea susceptible de
representaciéon grafica capaz de
distinguir en el mercado productos,
industriales o comerciales. Tales signos
podran consistir en palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, nimeros,
elementos  figurativos tales como
imagenes, graficos, simbolos,
combinaciones de colores, sonidos, asi
como también, cualquier combinacion 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
para el cual se vayan a utilizar.

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

7. En el articulo 19:

a) Modificase su inciso primero de la
siguiente forma:

i. Eliminase la frase “que sea susceptible
de representacion gréfica”.

ii. Reemplazase la expresion “productos,
servicios o establecimientos industriales o
comerciales” por “productos o servicios”.

iii. Intercalase, entre las expresiones
“sonidos,” y “asi como también”, la
siguiente frase: “olores o formas

tridimensionales,”.

b) Sustitiyese en su inciso segundo la
expresion “producto, servicio o]
establecimiento comercial o industrial” por
“producto o servicio”.

7. En el articulo 19:

a) Modificase su inciso primero de la
siguiente forma:

i. Eliminase la frase “que sea susceptible
de representacion gréfica”.

ii. Reemplazase la expresion “productos,
servicios o establecimientos industriales o
comerciales” por “productos o servicios”.

iii. Intercalase, entre las expresiones
“sonidos,” y “asi como también”, la
siguiente frase: “olores o formas

tridimensionales,”.

b) Sustitiyese en su inciso segundo la
expresion “producto, servicio o]
establecimiento comercial o industrial” por
“producto o servicio”.
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Articulo 19 bis.- En el caso que se solicite
el registro de una marca a favor de dos o
mas titulares, éstos, actuando de consuno,
podran requerir que se registre también un
reglamento de uso y control de la misma,
gue sera obligatorio para los titulares e
inoponible para terceros. En este caso, los
comuneros podran renunciar al derecho a
pedir la particién de la comunidad por un
periodo determinado o indefinidamente.

El Departamento podra objetar el registro
del reglamento, en caso que contenga
disposiciones ilegales o que induzcan a
error o confusion al pablico consumidor.

El reglamento de uso y control debera
presentarse junto a la solicitud de marcay
se resolvera conjuntamente. El
Departamento podra hacer
observaciones, hasta antes de dictar la
resolucion definitiva, las que deberan ser
corregidas en un plazo maximo de sesenta
dias.

El incumplimiento por parte de alguno de
los comuneros de las normas previstas en
el reglamento de uso y control, dara accién
a cualquiera de los demas comuneros
para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la
indemnizacién de perjuicios conforme a
las normas del Titulo X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podra
registrarse _una _marca para ser usada

8.- Suprimese el inciso final del articulo 19
bis.

8. Suprimese el inciso final del articulo 19
bis.
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colectivamente, con la finalidad de
garantizar la naturaleza o cualidad de
determinados productos o servicios. En
este caso, la marca no podra ser cedida a
terceras personas.

Articulo 19 bis A.- La nulidad o caducidad
por no pago de los derechos de
renovacién producirdn los mismos
efectos respecto de las frases de
propaganda adscritas al registro. En
consecuencia, anulada o caducada una
marca, el Departamento procederd a
cancelar de oficio los registros de frases
de propaganda dependientes de la marca
anulada o caducada. De ello debera
dejarse constancia mediante la
subinscripciébn marginal en el registro
correspondiente.

9. Eliminase en el articulo 19 bis A la frase
‘por no pago de los derechos de
renovacion”.

9. Eliminase en el articulo 19 bis A la frase
‘por no pago de los derechos de
renovacion”.

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

Por consiguiente, el titular de una marca

10. En el articulo 19 bis D:

a) Reemplazase en el inciso primero la
frase “productos, servicios,
establecimientos comerciales o]
industriales” por la expresién “productos o
servicios”.

b) Sustitiyese en los incisos segundo y

10. En el articulo 19 bis D:

a) Reemplazase en el inciso primero la
frase “productos, servicios,
establecimientos comerciales o]
industriales” por la expresion “productos o
servicios”.

b) Sustitiyese en los incisos segundo y
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registrada podrd impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el
curso de las operaciones comerciales
marcas idénticas o similares para
productos, ~~ servicios _a
industriales que sean idénticos o
similares a aquéllos para los cuales se ha
concedido el registro, y a condicién de que
el uso hecho por el tercero pueda inducir a
error o confusién.

Cuando el uso hecho por el tercero se
refiera a una marca idéntica para

blecimi X
industriales idénticos, se presumird que
existe confusion.

tercero la frase “productos, servicios o
establecimientos comerciales o}
industriales” por la expresion “productos o
servicios”.

tercero la frase “productos, servicios o
establecimientos comerciales 0
industriales” por la expresién “productos o
servicios”.

Articulo 19 bis E.- El 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.

11. Agréganse los siguientes incisos
segundo y tercero en el articulo 19 bis E:

“Los derechos conferidos a los titulares de
marcas registradas no impediran de modo
alguno el ejercicio del derecho de
cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o
seuddnimo o el nombre de su antecesor en
la actividad comercial, excepto cuando ese
nombre se use de manera gue induzca a

11. Agréganse los siguientes incisos
segundo y tercero en el articulo 19 bis E:

“Los derechos conferidos a los titulares de
marcas registradas no impediran de modo
alguno el ejercicio del derecho de
cualquier persona a usar, en el curso de
operaciones comerciales, su nombre o
seuddnimo o el nombre de su antecesor en
la actividad comercial, excepto cuando ese
nombre se use de manera que induzca a
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error o confusion al pablico consumidor.

Del mismo modo, los titulares de marcas
registradas que incorporen términos
geograficos o indicaciones relativas al
género, naturaleza, variedad, origen,
nacionalidad, procedencia, destinacion,
peso, valor, calidad, caracteristicas u otros
términos descriptivos de productos o
servicios, no podran impedir la utilizacién
de dichos términos o indicaciones cuando
se utilicen precisamente para identificar o
informar el origen geografico, el género,
naturaleza, variedad, origen, nacionalidad,
procedencia, destinacién, peso, valor,
calidad u otra caracteristica descriptiva
para un producto o servicio, excepto
cuando induzca a error o confusion al
publico consumidor.”.

error o confusion al pablico consumidor.

Del mismo modo, los titulares de marcas
registradas que incorporen términos
geograficos o indicaciones relativas al
género, naturaleza, variedad, origen,
nacionalidad, procedencia, destinacion,
peso, valor, calidad, caracteristicas u otros
términos descriptivos de productos o
servicios, no podran impedir la utilizacion
de dichos términos o indicaciones cuando
se utilicen precisamente para identificar o
informar el origen geografico, el género,
naturaleza, variedad, origen, nacionalidad,
procedencia, destinacién, peso, valor,
calidad u otra caracteristica descriptiva
para un producto o servicio, excepto
cuando induzca a error o confusion al
publico consumidor.”.

Articulo 20.- No podran registrarse como
marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros

12. En el articulo 20:

ARTICULO 1°
N° 12

12. En el articulo 20:
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emblemas, las denominaciones o siglas de
cualquier Estado, de las organizaciones
internacionales y de los servicios publicos
estatales.

b) Respecto del objeto a que se refieren,
las denominaciones técnicas o cientificas,
el nombre de las variedades vegetales, las
denominaciones comunes recomendadas
por la Organizacion Mundial de la Salud y
aquellas indicativas de accion terapéutica.

c) El nombre, el seudénimo o el retrato de
una persona natural cualquiera, salvo
consentimiento dado por ella o por sus
herederos, si hubiera fallecido. Sin
embargo, seran  susceptibles  de
registrarse los nombres de personajes
historicos cuando hubieran transcurrido, a
lo menos, 50 afios de su muerte, siempre
gue 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
autorizacién; y las que reproduzcan o
imiten medallas, diplomas o distinciones
otorgadas en exposiciones nacionales o
extranjeras, cuya inscripcién sea pedida
por una persona distinta de quien las
obtuvo.
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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 o
establecimientos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o
engafio respecto de la procedencia,
cualidad o género de los productos,
C blecimi
comprendidas aquellas pertenecientes a
distintas clases cuyas coberturas tengan
relacién o indiguen una conexién de los
respectivos  hienes,  servicios o
blecimi

g) Las marcas iguales o que gréfica o

a) Reemplazase en su letra e), las veces
que aparece, la expresion “productos,
servicios 0  establecimientos” por
“productos o servicios”.

b) Sustitiyese en su letra f) las frases
“productos, servicios o establecimientos” y
“bienes, servicios o establecimientos” por
la expresion “productos o servicios”.

c) Modificase su letra g) de la siguiente

Letrac)

Sustituirla por la siguiente:

“c) Modifiguese su letra g) de la siguiente

a) Reemplazase en su letra e), las veces
que aparece, la expresion “productos,
servicios o  establecimientos” por
“productos o servicios”.

b) Sustitiyese en su letra f) las frases
“productos, servicios o establecimientos” y
“bienes, servicios o establecimientos” por
la expresion “productos o servicios”.

¢) Modifiquese su
siguiente forma:

letra g) de la
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fonéticamente se asemejen, en forma de
poder confundirse con otras registradas en
el extranjero para distinguir los mismos
productos, ~ servicios _a
industriales, siempre que ellas gocen de
fama y notoriedad en el sector pertinente
del publico que habitualmente consume
esos productos, demanda esos servicios
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 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 que gocen de fama y notoriedad,
podran impedir el registro de otros signos
idénticos o similares solicitados para
distinguir  productos, servicios 0
establecimiento comercial o industrial
distintos y no relacionados, a condicién,

forma:

i. Reempladzase en el péarrafo primero la
frase “productos, servicios o]
establecimientos comerciales o]
industriales” por la expresién “productos o
servicios”.

ii. Sustitiyese en el parrafo tercero, las dos
veces que aparece, la frase “productos,
servicios o establecimiento comercial o
industrial” por “productos o servicios”.

forma:

i. Reemplacense, en el parrafo primero,
las frases “productos, servicios o0
establecimientos comerciales o]
industriales” por la expresién “productos o
servicios”, y “productos, demanda esos
servicios 0 tiene acceso a eso0s
establecimientos comerciales o]
industriales” por la expresién “productos o
demanda esos servicios”.

il. Sustitiyase en el parrafo tercero, las dos
veces que aparece, la frase “productos,
servicios o establecimiento comercial o
industrial” por “productos o servicios”.

i. Reempléacense, en el parrafo primero,

las frases “productos, servicios o
establecimientos comerciales o]
industriales” por la expresion

“productos o servicios”, y “productos,
demanda esos servicios o tiene acceso
a esos establecimientos comerciales o
industriales” por la expresion
“productos o demanda esos servicios”.

ii. Sustituyase en el parrafo tercero, las
dos veces que aparece, la frase
“productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial”
por “productos o servicios”.
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por una parte, de que estos Ultimos
guarden algun tipo de conexion con los
productos, servicios o establecimiento
comercial o industrial 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
determinard en el sector pertinente del
publico que habitualmente consume esos
7
Mﬁ%ﬂw blecimi
comerciales o industriales en Chile.

h) Aquellas iguales o que grafica o
fonéticamente se asemejen de forma que
puedan confundirse con otras vya
registradas o validamente solicitadas con
anterioridad para productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial
idénticos o 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
deberd solicitar su inscripcion en un plazo
de 90 dias. Si asi no lo hiciera, la marca

d) Reempléazase en el parrafo primero de
su letra h) la frase “productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial” por
la expresion “productos o servicios”.

iii. Reemplacese en el parrafo cuarto la
frase “productos, demanda esos servicios
0 tiene acceso a esos establecimientos
comerciales o industriales” por la
expresion “productos o demanda esos
servicios”.”. (Indicacién N° 3)
(Unanimidad. 3X0).

iii. Reempléacese en el parrafo cuarto la
frase “productos, demanda esos
servicios o0 tiene acceso a eso0s
establecimientos comerciales o]

industriales” por la expresion
“productos o demanda esos
servicios”.”.

d) Reemplazase en el parrafo primero de
su letra h) la frase “productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial” por
la expresion “productos o servicios”.
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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
confusién al publico consumidor.

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

j) Las que puedan inducir a error o
confusion en el puablico consumidor,
respecto de la procedencia o atributos del
producto que pretende distinguir en Chile
una Indicacion Geografica 0
Denominacién de Origen.

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.

e) Sustitiyese en su letra i) los vocablos
“La forma o el” por la palabra “EI".

e) Sustitiyese en su letra i) los
vocablos “La forma o el” por la palabra
“EIH-

Articulo 20 bis.- En el caso de que una
marca haya sido solicitada previamente en

13. Agrégase en el articulo 20 bis el
siguiente inciso segundo:

13. Agrégase en el articulo 20 bis el
siguiente inciso segundo:
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el extranjero, el interesado tendré prioridad
por el plazo de seis meses contado desde
la fecha de su presentacién en el pais de
origen, para presentar la solicitud en Chile.

“La prioridad podra acreditarse de acuerdo
a los medios y modalidades establecidas
en el reglamento.”.

“La prioridad podra acreditarse de acuerdo
a los medios y modalidades establecidas
en el reglamento.”.

Articulo 22.- Presentada una solicitud, el
Conservador de Marcas verificara que se
haya cumplido con las formalidades
exigidas para la validez de la presentacion.
Si en este examen formal el Conservador
de Marcas detectare 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 correccion
dentro del plazo sefialado, la solicitud se
tendrd por abandonada. De la resolucion
gue declara abandonada la solicitud, se
podra reclamar ante el Jefe del
Departamento de acuerdo a las normas
generales. De no mediar la correccion o
no aceptada la reclamacién, la solicitud
se tendré por abandonada.

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

14. Sustitiyese en el inciso primero del
articulo 22 la oracion “De no mediar la
correccidn o no aceptada la reclamacion,
la solicitud se tendra por abandonada.” por
la siguiente: “De no ser aceptada la
reclamacion, la solicitud se tendra por
abandonada.”.

14. Sustitiyese en el inciso primero del
articulo 22 la oraciéon “De no mediar la
correccién o no aceptada la reclamacion,
la solicitud se tendra por abandonada.” por
la siguiente: “De no ser aceptada la
reclamacion, la solicitud se tendra por
abandonada.”.
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Si para salvar la objecién de que ha sido
objeto una solicitud se requiere la
realizacion de otros tramites, el solicitante
tiene derecho a pedir que se suspenda el
procedimiento, hasta la conclusién de los
mismos. Si los tramites que han servido de
fundamento a la peticion no se iniciaran
dentro de 60 dias, a partir de la fecha en
gue ello sea legalmente posible, la
solicitud se tendra por abandonada.

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

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

Vencido el plazo sefalado y habiéndose
cumplido con las demas diligencias
ordenadas en el procedimiento, el Jefe del
Departamento dictara su resolucion final
pronunciandose sobre la aceptacién 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.

Articulo 23.- Cada marca sé6lo podra
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solicitarse para productos o servicios
especificos y determinados, con la
indicacion de la o las clases del
Clasificador Internacional a que
pertenecen.

Podra solicitarse marcas para distinguir

establecimientos comerciales 0
industriales de fabricacién 0
comercializacion asociados a

productos especificos y determinados
de una o varias clases; y frases de
propaganda para aplicarse en publicidad
de marcas ya inscritas.

Cuando se hayan incluido en una Unica
solicitud productos y/o servicios que
pertenezcan a varias clases de la
Clasificacion Internacional de Niza, dicha
solicitud dara por resultado un registro
anico.

15. Eliminase en el inciso segundo del
articulo 23 la frase “establecimientos
comerciales o industriales de fabricacion o
comercializacidon asociados a productos
especificos y determinados de una o
varias clases; y”.

15. Eliminase en el inciso segundo del
articulo 23 la frase “establecimientos
comerciales o industriales de fabricacion o
comercializacion asociados a productos
especificos y determinados de una o
varias clases; y”.

16. Incorpdranse los siguientes articulos
23 bis A, 23 bis B y 23 bis C, nuevos,
pasando los actuales articulos 23 bis Ay
23 bis B, a ser los articulos 23 bis D y 23
bis E, respectivamente:

“Articulo 23 bis A.- Bajo la denominacion
marca colectiva se comprende todo signo
0 combinacion de signos capaz de
distinguir en el mercado los productos o
servicios de los miembros de una
asociacién respecto de los productos o

16. Incorpéranse los siguientes articulos
23 bis A, 23 bis B y 23 bis C, nuevos,
pasando los actuales articulos 23 bis A 'y
23 bis B, a ser los articulos 23 bis D y 23
bis E, respectivamente:

“Articulo 23 bis A.- Bajo la denominacion
marca colectiva se comprende todo signo
0 combinacion de signos capaz de
distinguir en el mercado los productos o
servicios de los miembros de una
asociacién respecto de los productos o
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servicios de terceros.

Para estos efectos se entendera por
asociacibn a las agrupaciones de
productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios que gocen de
personalidad juridica.

La marca colectiva no podra cederse a
terceras personas.

Articulo 23 bis B.- Bajo la denominacion
marca de certificacion se comprende todo
signo o combinacién de signos capaz de
distinguir en el mercado los productos o
servicios de terceros, garantizando que
éstos cumplen con requisitos Yy
caracteristicas comunes.

No podran ser titulares de marcas de
certificacion  quienes  fabriguen o
comercialicen productos o0 servicios
idénticos o similares a aquéllos a los que
fuere a aplicarse la citada marca.

El titular de una marca de certificacion
deberd autorizar su uso a toda persona
cuyo producto o servicio cumpla las
condiciones establecidas en el reglamento
de uso de la marca.

Articulo 23 bis C.- Las solicitudes de
registro de marcas colectivas o marcas de
certificacion deberan acompafarse de un
reglamento de uso.

servicios de terceros.

Para estos efectos se entendera por
asociacibn a las agrupaciones de
productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios que gocen de
personalidad juridica.

La marca colectiva no podra cederse a
terceras personas.

Articulo 23 bis B.- Bajo la denominacion
marca de certificacién se comprende todo
signo o combinacién de signos capaz de
distinguir en el mercado los productos o
servicios de terceros, garantizando que
éstos cumplen con requisitos y
caracteristicas comunes.

No podran ser titulares de marcas de
certificacion  quienes  fabriquen o
comercialicen productos o0 servicios
idénticos o similares a aquéllos a los que
fuere a aplicarse la citada marca.

El titular de una marca de certificacion
deberd autorizar su uso a toda persona
cuyo producto o servicio cumpla las
condiciones establecidas en el reglamento
de uso de la marca.

Articulo 23 bis C.- Las solicitudes de
registro de marcas colectivas o marcas de
certificacién deberan acompafiarse de un
reglamento de uso.
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El reglamento de uso deberd cumplir con
los requisitos siguientes:

a) Contener los datos de identificacion del
titular.

b) Individualizar los productos o servicios
que distinguird la marca colectiva o los
productos y servicios que seran objeto de
la certificacion.

¢) Indicar las condiciones y modalidades
para el uso de la marca.

d) Contener los motivos por los que se
pueda prohibir el uso de la marca colectiva
a un miembro de la asociacién o a la
persona previamente autorizada en el
caso de la marca de certificacion.

e) Contener las demas menciones que
establezca el reglamento de esta ley.

El Instituto podra objetar el registro del
reglamento de uso o su modificacion
segun lo estime pertinente, en la etapa de
examen formal o en la de examen
sustantivo, en caso de que a su juicio se
infrinjan disposiciones legales o]
reglamentarias, 0 éste  contenga
disposiciones contrarias al orden publico o
gue puedan inducir a error o confusién al
publico consumidor.”.

El reglamento de uso debera cumplir con
los requisitos siguientes:

a) Contener los datos de identificacion del
titular.

b) Individualizar los productos o servicios
gue distinguira la marca colectiva o los
productos y servicios que seran objeto de
la certificacion.

¢) Indicar las condiciones y modalidades
para el uso de la marca.

d) Contener los motivos por los que se
pueda prohibir el uso de la marca colectiva
a un miembro de la asociacién o a la
persona previamente autorizada en el
caso de la marca de certificacion.

e) Contener las demas menciones que
establezca el reglamento de esta ley.

El Instituto podra objetar el registro del
reglamento de uso o0 su modificacion
segun lo estime pertinente, en la etapa de
examen formal o en la de examen
sustantivo, en caso de que a su juicio se
infrinjan disposiciones legales 0
reglamentarias, o éste  contenga
disposiciones contrarias al orden publico o
que puedan inducir a error o confusion al
publico consumidor.”.

Articulo 23 bis A.- Para los efectos del
pago de derechos, la solicitud o inscripcién
de una marca para productos y servicios
se tendra como una solicitud o registro
distinto por cada clase, cualquiera sea el

17. Eliminase en el articulo 23 bis A, que

17. Eliminase en el articulo 23 bis A, que
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niamero de productos o0 servicios
especificos incluidos en cada una. Lo
bleci icul : .
) | cabl | .
clases de productos comprendidos en
I blecimi
industriales 'y comerciales. Dicho
principio sera extensivo tanto a los
registros nuevos como a las renovaciones
de los registros.

ha pasado a ser articulo 23 his D, la
siguiente oracién: “Lo establecido en el
articulo anterior seré igualmente aplicable
a las diversas clases de productos
comprendidos en la cobertura de los
establecimientos industriales y
comerciales.”.

ha pasado a ser articulo 23 bis D, la
siguiente oracion: “Lo establecido en el
articulo anterior seré igualmente aplicable
a las diversas clases de productos
comprendidos en la cobertura de los
establecimientos industriales y
comerciales.”.

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

Los registros de marcas que protejan
establecimientos comerciales serviran
s6lo 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
inscripcién por cada region.

18. Reemplazase el articulo 23 bis B, que
ha pasado a ser articulo 23 bis E, por el
siguiente:

“Articulo 23 bis E.- Los registros de
marcas tendran validez para todo el
territorio de la Republica.”.

18. Reemplazase el articulo 23 bis B, que
ha pasado a ser articulo 23 bis E, por el
siguiente:

“Articulo 23 bis E.- Los registros de
marcas tendran validez para todo el
territorio de la Republica.”.

Articulo 24.- El registro de una marca
tendrd una duracibn de diez afios,

19. Sustityese el articulo 24 por el
siguiente:

“Articulo 24.- El registro de una marca
tendra una duracibn de diez afios,

19. Sustitiyese el articulo 24 por el
siguiente;

“Articulo 24.- EIl registro de una marca
tendra una duracibn de diez afos,
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contados desde la fecha de su inscripcién
en el registro respectivo. El titular tendré el
derecho de pedir su renovaciéon por
periodos iguales, durante su vigencia o
dentro de los 30 dias siguientes a la
expiracion de dicho plazo.

contados desde la fecha de su inscripcién
en el registro respectivo. El titular tendré el
derecho a pedir su renovacion por
periodos iguales durante los seis meses
anteriores al vencimiento de su vigencia y
hasta seis meses contados desde su
expiracion, cumpliendo con lo previsto en
el articulo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido el plazo sefialado en el inciso
anterior sin que se presente la solicitud de
renovacion, el registro caducara.”.

contados desde la fecha de su inscripcion
en el registro respectivo. El titular tendra el
derecho a pedir su renovacion por
periodos iguales durante los seis meses
anteriores al vencimiento de su vigencia y
hasta seis meses contados desde su
expiracion, cumpliendo con lo previsto en
el articulo 18 bis B sobre tasas aplicables.

Vencido el plazo sefialado en el inciso
anterior sin que se presente la solicitud de
renovacion, el registro caducara.”.

20. Intercalanse, después del articulo 27,
los siguientes articulos 27 bis A, 27 bis B,
27 bis Cy 27 bis D:

“Articulo 27 bis A.- Procedera la
declaracion de caducidad total o parcial de
un registro de marca si concurre alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco afios desde la
fecha de concesion del registro, la marca
no hubiese sido objeto de un uso real y
efectivo dentro del territorio nacional, por
el titular o por un tercero con su
consentimiento, para distinguir uno o mas
de los productos y/o servicios para los
cuales haya sido concedida; o si dicho uso

20. Intercalanse, después del articulo 27,
los siguientes articulos 27 bis A, 27 bis B,
27 bis Cy 27 bis D:

“Articulo 27 bis A.- Procedera la
declaracion de caducidad total o parcial de
un registro de marca si concurre alguna de
las siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco afios desde la
fecha de concesion del registro, la marca
no hubiese sido objeto de un uso real y
efectivo dentro del territorio nacional, por
el titular o por un tercero con su
consentimiento, para distinguir uno o0 mas
de los productos y/o servicios para los
cuales haya sido concedida; o si dicho uso
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se hubiese suspendido de forma
ininterrumpida por el mismo periodo.

b) Si sutitular ha provocado o tolerado que
se transforme en la designacion usual de
un producto o servicio para el que esté
registrada, de tal modo que en el curso de
las operaciones comerciales y en el uso
generalizado del publico, la marca haya
perdido su fuerza o capacidad para
distinguir el producto o servicio al cual se
aplique. Con todo, no se entendera que el
titular de una marca ha provocado o
tolerado dicha transformacion si ha usado
en el comercio las indicaciones que dan
cuenta de que se trata de una marca
registrada, referidas en el articulo 25.

La declaracion de caducidad no podra
formularse de oficio y so6lo podra
requerirse por quien detente un interés
legitimo.

Articulo 27 bis B.- La carga de la prueba
del uso de la marca correspondera a su
titular. El uso efectivo de la marca se
acreditard mediante cualquier prueba
admitida por esta ley, que demuestre que
la marca se ha usado en el territorio
nacional. Toda prueba de uso de una
marca presentada para efectos de esta ley
tendra valor de declaracion jurada, y el
titular de la marca sera responsable de su
veracidad.

se hubiese suspendido de forma
ininterrumpida por el mismo periodo.

b) Si su titular ha provocado o tolerado que
se transforme en la designacion usual de
un producto o servicio para el que esté
registrada, de tal modo que en el curso de
las operaciones comerciales y en el uso
generalizado del publico, la marca haya
perdido su fuerza o capacidad para
distinguir el producto o servicio al cual se
aplique. Con todo, no se entendera que el
titular de una marca ha provocado o
tolerado dicha transformacion si ha usado
en el comercio las indicaciones que dan
cuenta de que se trata de una marca
registrada, referidas en el articulo 25.

La declaracién de caducidad no podra
formularse de oficio y sélo podra
requerirse por quien detente un interés
legitimo.

Articulo 27 bis B.- La carga de la prueba
del uso de la marca correspondera a su
titular. El uso efectivo de la marca se
acreditard mediante cualquier prueba
admitida por esta ley, que demuestre que
la marca se ha usado en el territorio
nacional. Toda prueba de uso de una
marca presentada para efectos de esta ley
tendra valor de declaracion jurada, y el
titular de la marca sera responsable de su
veracidad.
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Si el titular no ha acreditado el uso de la
marca en los términos sefialados,
procederd la declaracion de caducidad,
salvo que el titular demuestre que hubo
razones validas basadas en la existencia
de obstaculos para su uso.

Se reconoceran como razones vdlidas de
falta de uso las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del
titular y que constituyan un obstaculo para
el uso de la marca, como las restricciones
a la importacion u otros requisitos oficiales
impuestos a los productos o servicios
protegidos.

Articulo 27 bis C.- Podra deducir demanda
reconvencional de caducidad quien sea
demandado de nulidad o de oposicion en
base a una marca registrada con
anterioridad, debiendo hacerlo en el
escrito de contestacion. La reconvencioén
se substanciara y fallard conjuntamente
con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda
reconvencional se dara traslado al actor,
guien debera responder dentro del plazo
de treinta dias contado desde su
notificacion, a cuyo vencimiento se recibira
la causa a prueba respecto de todas las
acciones deducidas, las cuales seguiran
un mismo procedimiento.

Articulo 27 his D.- La caducidad producira

Si el titular no ha acreditado el uso de la
marca en los términos sefalados,
procedera la declaracion de caducidad,
salvo que el titular demuestre que hubo
razones validas basadas en la existencia
de obstaculos para su uso.

Se reconoceran como razones validas de
falta de uso las circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del
titular y que constituyan un obstaculo para
el uso de la marca, como las restricciones
a la importacion u otros requisitos oficiales
impuestos a los productos o servicios
protegidos.

Articulo 27 bis C.- Podr& deducir demanda
reconvencional de caducidad quien sea
demandado de nulidad o de oposicion en
base a una marca registrada con
anterioridad, debiendo hacerlo en el
escrito de contestaciéon. La reconvencion
se substanciara y fallar4 conjuntamente
con la demanda principal.

Una vez presentada la demanda
reconvencional se dara traslado al actor,
quien debera responder dentro del plazo
de treinta dias contado desde su
notificacién, a cuyo vencimiento se recibira
la causa a prueba respecto de todas las
acciones deducidas, las cuales seguiran
un mismo procedimiento.

Articulo 27 bis D.- La caducidad producira
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sus efectos desde que se practique la
cancelacion total o parcial del registro
correspondiente ordenada por sentencia
firme.

Si la causal de caducidad solo se
configurara para una parte de los
productos o servicios para los cuales esté
registrada la marca, su declaracion sélo se
extendera a los productos y/o servicios
afectados. El registro de la marca
subsistira respecto de los demas
productos y/o servicios.”.

sus efectos desde que se practique la
cancelacién total o parcial del registro
correspondiente ordenada por sentencia
firme.

Si la causal de caducidad solo se
configurara para una parte de los
productos o servicios para los cuales esté
registrada la marca, su declaracion solo se
extenderd a los productos y/o servicios
afectados. EI registro de la marca
subsistira respecto de los demas
productos y/o servicios.”.

Articulo 28.- Seran condenados a pagar
una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000
unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usen, con fines
comerciales, una marca igual o semejante
a otra ya inscrita para los mismos
productos, ~~ servicios _a
establecimientos o  respecto  de
productos, servicios 0 establecimientos
relacionados con aquellos que comprende
la marca registrada. Lo anterior se
entendera sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 19 bis E.

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

21.- Sustitiyese en la letra a) del inciso
primero del articulo 28 la expresion
“productos, servicios o establecimientos”
por “productos o servicios”.

21.- Sustitiyese en la letra a) del inciso
primero del articulo 28 la expresién
“productos, servicios o establecimientos”
por “productos o servicios”.
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c) Los que, con fines comerciales, hagan
uso de envases 0 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 reincida 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.

22. Intercalase, a continuacién del articulo
28, el siguiente articulo 28 bis:

“Articulo 28 bis.- Sera sancionado con la
pena de reclusion menor en su grado
minimo a medio:

a) El que falsifique una marca ya
registrada para los mismos productos o
Servicios.

b) El que fabrique, introduzca en el pais,
tenga para comercializar o comercialice
objetos que ostenten falsificaciones de
marcas ya registradas para los mismos
productos o servicios, con fines de lucro y
para su distribucion comercial.

El que tenga para comercializar o

22. Intercalase, a continuacion del articulo
28, el siguiente articulo 28 bis:

“Articulo 28 bis.- Sera sancionado con la
pena de reclusion menor en su grado
minimo a medio:

a) El que falsifique una marca ya
registrada para los mismos productos o
servicios.

b) El que fabrique, introduzca en el pais,
tenga para comercializar o comercialice
objetos que ostenten falsificaciones de
marcas ya registradas para los mismos
productos o servicios, con fines de lucro y
para su distribucién comercial.

El que tenga para comercializar o
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comercialice directamente al publico
productos o servicios que ostenten
falsificaciones de marcas ya registradas
para los mismos productos o servicios
sera sancionado con la pena de reclusion
menor en su grado minimo.”.

comercialice directamente al publico
productos o0 servicios que ostenten
falsificaciones de marcas ya registradas
paralos mismos productos o servicios sera
sancionado con la pena de reclusion
menor en su grado minimo.”.

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

Los utensilios y los elementos
directamente  empleados para la
falsificacién o imitacion y los objetos con
marcas falsificadas caerdn 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
distribucion benéfica.

23. Reemplazase en el inciso primero del
articulo 29 la expresion “al articulo
anterior” por “a los articulos 28 y 28 bis.”.

23. Reemplazase en el inciso primero del
articulo 29 la expresion “al articulo
anterior” por “a los articulos 28 y 28 bis.”.

TITULO Ill De las invenciones

Pérrafo I. de las
Invenciones en general
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Articulo 34.- En caso que una patente
haya sido solicitada previamente en el
extranjero, el interesado tendra prioridad
por el plazo de un afio, contado desde la
fecha de su presentacion en el pais de
origen, para presentar la solicitud en Chile.

24. Intercalanse los siguientes incisos
segundo y tercero en el articulo 34:

“‘El  solicitante podra requerir la
restauracion del derecho de prioridad
dentro de los dos meses siguientes a la
fecha de vencimiento del plazo de
prioridad.

La prioridad podra acreditarse de acuerdo
a los medios y modalidades establecidas
en el reglamento.”.

24. Intercalanse los siguientes incisos
segundo y tercero en el articulo 34:

“El  solicitante podra requerir la
restauracion del derecho de prioridad
dentro de los dos meses siguientes a la
fecha de vencimiento del plazo de
prioridad.

La prioridad podra acreditarse de acuerdo
a los medios y modalidades establecidas
en el reglamento.”.

25. Incorporase el siguiente articulo 40:

“Articulo  40.- Sin perjuicio de Ilo
establecido en el articulo 42, cualquier
persona que tenga una invencién, pero
que aun no pueda cumplir con todos los
elementos de una solicitud de patente para
su presentacion, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 43, podra
presentar una solicitud de patente
provisional, que el Instituto reconocera por
el término de doce meses, previo pago de
la tasa correspondiente.

La solicitud de patente provisional confiere
a su titular un derecho de prioridad por el

25. Incorporase el siguiente articulo 40:

“Articulo  40.- Sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 42, cualquier
persona que tenga una invencion, pero
gue aun no pueda cumplir con todos los
elementos de una solicitud de patente para
su presentacion, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 43, podra
presentar una solicitud de patente
provisional, que el Instituto reconocera por
el término de doce meses, previo pago de
la tasa correspondiente.

La solicitud de patente provisional confiere
a su titular un derecho de prioridad por el
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plazo sefialado en el inciso anterior,
contado desde su presentacion. La
solicitud provisional no podra reivindicar la
prioridad de una solicitud anterior.

La solicitud de patente provisional no
requiere de la presentacion de
reivindicaciones ni de las declaraciones a
que se refiere el articulo 44, sin perjuicio
de lo que establezca el reglamento.

Ademas, la solicitud de patente provisional
debera venir acompafiada de un
documento en espafiol o inglés que
describa la invencibn de manera
suficientemente clara y completa. En caso
de ser necesario deber4d acompafarse
también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiracion del plazo de doce
meses contado desde la fecha de
presentacion de la solicitud provisional, el
titular debera solicitar la patente definitiva,
acompafiando todos los documentos
mencionados en los articulos 43, 43 bis y
44, debidamente redactados en espariol.

Si transcurrido el plazo sefialado en el
inciso anterior, el titular de una patente
provisional no hubiese solicitado la patente
definitiva, se tendra por no presentada.

La solicitud definitiva conservara la
prioridad de la solicitud provisional,
siempre que su contenido no implique una

plazo sefialado en el inciso anterior,
contado desde su presentacion. La
solicitud provisional no podra reivindicar la
prioridad de una solicitud anterior.

La solicitud de patente provisional no
requiere de la presentacion de
reivindicaciones ni de las declaraciones a
gue se refiere el articulo 44, sin perjuicio
de lo que establezca el reglamento.

Ademas, la solicitud de patente provisional
debera venir acompafiada de un
documento en espafiol o inglés que
describa la invencibn de manera
suficientemente clara y completa. En caso
de ser necesario deberda acompafiarse
también, al menos, un dibujo.

Antes de la expiracion del plazo de doce
meses contado desde la fecha de
presentacion de la solicitud provisional, el
titular debera solicitar la patente definitiva,
acompafiando todos los documentos
mencionados en los articulos 43, 43 bis y
44, debidamente redactados en espariol.

Si transcurrido el plazo sefialado en el
inciso anterior, el titular de una patente
provisional no hubiese solicitado la patente
definitiva, se tendra por no presentada.

La solicitud definitiva conservara la
prioridad de la solicitud provisional,
siempre que su contenido no implique una
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ampliacion del campo de la invencion de
esta Ultima o de la divulgacion contenida
en la solicitud provisional. Si la solicitud
definitiva ampliare dicho campo, los
contenidos modificados tendran para
todos los efectos juridicos la fecha de
presentacion de la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de
patente definitiva presentada de acuerdo a
los articulos precedentes se contara desde
la fecha de presentacion de la solicitud
provisional de patente.”.

ampliacion del campo de la invencion de
esta Ultima o de la divulgacién contenida
en la solicitud provisional. Si la solicitud
definitiva ampliare dicho campo, los
contenidos modificados tendran para
todos los efectos juridicos la fecha de
presentacion de la solicitud definitiva.

El plazo de vigencia de la solicitud de
patente definitiva presentada de acuerdo a
los articulos precedentes se contara desde
la fecha de presentacion de la solicitud
provisional de patente.”.

Articulo 45.- Ingresada la solicitud al
Departamento, se practicard un examen
preliminar, destinado a verificar que se
hayan acompafiado los documentos
sefialados en el articulo 43. Si en el
examen preliminar se detectara algun
error u omision, se apercibira al interesado
para que realice las correcciones,
aclaraciones o acomparfie 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 tramitacion, dentro de los
plazos sefialados en esta ley o su
reglamento, se tendran por abandonadas,
procediéndose a su archivo. Sin perjuicio
de lo anterior, el solicitante podra requerir

26. En el articulo 45, inciso segundo:

a) Reemplazase la expresion “ciento
veinte” por “cuarenta y cinco”.

b) Agrégase, entre la expresion “derecho
de prioridad” y el punto y seguido, la
siguiente frase: “, para lo cual debera

26. En el articulo 45, inciso segundo:

a) Reemplazase la expresion “ciento
veinte” por “cuarenta y cinco”.

b) Agrégase, entre la expresion “derecho
de prioridad” y el punto y seguido, la
siguiente frase: “, para lo cual debera
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su desarchivo siempre que subsane las
exigencias de tramitacion dentro de los
ciento veinte 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
deduzca que el derecho reclamando
corresponde a otra categoria, sera
analizada y tratado como tal, conservando
la prioridad adquirida.

acreditar el pago de una tasa equivalente
a dos unidades tributarias mensuales”.

acreditar el pago de una tasa equivalente
a dos unidades tributarias mensuales”.

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

En las patentes de procedimiento, la
proteccion alcanza a los productos
obtenidos  directamente  por dicho
procedimiento.

27. Agrégase en el articulo 49 el siguiente
inciso final:

N° 27
-- Modificarlo en el siguiente sentido:

1. Sustituir
siguiente:

su encabezado por el

“27. Introddcense en el articulo 49 las
siguientes modificaciones:”

27. Introdlcense en el articulo 49 las
siguientes modificaciones:
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El alcance de la proteccién otorgada por la
patente o la solicitud de patente se
determinard 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
gue expire el plazo de concesion de la
patente.

La patente de invencién 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.

La patente de invencién no confiere el
derecho de impedir que terceros importen,
exporten, fabriquen o produzcan la materia
protegida por una patente con el objeto de
obtener el registro o autorizacion sanitaria
de un producto farmacéutico. Lo anterior

2. Agregar una letra a), del siguiente tenor:

“a) Sustituyese el inciso sexto del articulo
49 por el siguiente:

“La patente de invencion no confiere el
derecho de impedir que terceros importen,
exporten, fabriquen, produzcan o utilicen
la materia protegida por una patente con
el anico objeto de obtener el registro o
autorizacién sanitaria de un producto

a) Sustitiyese el inciso sexto del
articulo 49 por el siguiente:

“La patente de invencién no confiere el

derecho de impedir que terceros
importen, exporten, fabriquen,
produzcan o utilicen la materia

protegida por una patente con el Unico
objeto de obtener el registro o
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no faculta para que dichos productos sean
comercializados sin autorizacion del titular
de la patente.

“El derecho conferido por la patente no se
extendera:

a) A los actos realizados privadamente y
sin motivos comerciales.

b) A los actos realizados por motivos
exclusivamente experimentales relativos
al objeto de la invencion patentada.

¢) A la preparacion de medicamentos bajo
prescripcion médica  para  casos
individuales.

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

e) Al empleo de medios que constituyan el
objeto de la patente en la construccién o
funcionamiento de los aparatos de

farmacéutico, quimico-agricola u otro. Lo
anterior no faculta para que dichos
productos sean comercializados sin
autorizacion del titular de la patente.”.

3. Contemplar como letra b), el agregar un
inciso final del tenor propuesto en el
proyecto aprobado en general.
(Indicacion N° 4, con modificaciones)
(Unanimidad.4X0).

autorizacion sanitaria de un producto
farmacéutico, quimico-agricola u otro.
Lo anterior no faculta para que dichos
productos sean comercializados sin
autorizacion del titular de la patente.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final:
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locomocién aérea o terrestre de otros
paises o de los accesorios de dichos
aparatos, cuando éstos penetren temporal
o accidentalmente en territorio chileno.”.

“El derecho conferido por la patente no
se extendera:

a) A los actos realizados privadamente
y sin motivos comerciales.

b) A los actos realizados por motivos
exclusivamente experimentales relativos
al objeto de la invencién patentada.

¢) A la preparacion de medicamentos bajo
prescripcién médica para casos
individuales.

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

e) Al empleo de medios que constituyan el
objeto de la patente en la construccién o
funcionamiento de los aparatos de
locomocién aérea o terrestre de otros
paises o de los accesorios de dichos
aparatos, cuando éstos penetren temporal
0 accidentalmente en territorio chileno.”.
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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 concesioén se ha basado en
informes periciales errados o]
manifiestamente deficientes.

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

La accién de nulidad de una patente de
invencion prescribird en el término de
cinco afios, contado desde el registro de la
misma.

28. Eliminase la letra a) del articulo 50.

28. Eliminase la letra a) del articulo 50.

29. Agrégase el siguiente articulo 50 bis:

“Articulo 50 bis.- En los casos en que
guien haya obtenido la patente no tuviere
derecho, el legitimo titular tendra derecho
a solicitar la transferencia del registro y la
correspondiente indemnizacion de
perjuicios. Esta accién prescribira en el
plazo de cinco afios, contado desde la

N° 29

-- Sustituir en el articulo 50 bis propuesto
la frase “Esta accién prescribira en el plazo
de cinco afios, contado desde la fecha del
registro”, por la siguiente: “Esta accion
podra ejercerse durante toda la vigencia
del registro.”. (Articulo 121 del

29. Agrégase el siguiente articulo 50 bis:

“Articulo 50 bis.- En los casos en que
quien haya obtenido la patente no tuviere
derecho, el legitimo titular tendra derecho
a solicitar la transferencia del registro y la
correspondiente indemnizacion de
perjuicios. Esta accién podra ejercerse
durante toda la vigencia del registro.
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fecha del registro. Conocera de ella el
juez de letras en lo civil, segun las normas
generales de competencia y de acuerdo al
procedimiento sumario establecido en el
Caddigo de Procedimiento Civil.”.

Reglamento del Senado) (Unanimidad.
4X0).

Conocera de ella el juez de letras en lo
civil, segun las normas generales de
competencia y de acuerdo al
procedimiento sumario establecido en el
Caodigo de Procedimiento Civil.”.

Parrafo II. De la Proteccion Suplementaria

Articulo 53 Bis 1.- Dentro de los seis
meses de otorgada una patente, el titular
tendrd derecho a requerir un término de
Proteccion Suplementaria, siempre que
hubiese existido demora administrativa
injustificada en el otorgamiento de la
patente y el plazo en el otorgamiento
hubiese sido superior a cinco afios,
contado desde la fecha de presentacion de
la solicitud o de tres afios contados desde
el requerimiento de examen, cualquiera de
ellos que sea posterior. La proteccién
suplementaria se extendera solo por el
periodo acreditado como demora
administrativa injustificada.

30. Sustittyese el articulo 53 Bis 1 por el
siguiente:

“Articulo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta
dias de otorgada una patente, el titular
tendra derecho a requerir un término de
proteccion suplementaria, siempre que
hubiese existido demora administrativa
injustificada en el otorgamiento de la
patente y el plazo en el otorgamiento
hubiese sido superior a cinco afios,
contado desde la fecha de presentacién de
la solicitud o de tres afios contado desde
el requerimiento de examen, cualquiera de
ellos que sea posterior.

Se entendera que el requerimiento de
examen se produce con la aceptacion del
cargo mencionada en el inciso primero del
articulo 7.

La proteccién suplementaria se extendera

30. Sustityese el articulo 53 Bis 1 por el
siguiente:

“Articulo 53 Bis 1.- Dentro de los sesenta
dias de otorgada una patente, el titular
tendra derecho a requerir un término de
proteccion suplementaria, siempre que
hubiese existido demora administrativa
injustificada en el otorgamiento de la
patente y el plazo en el otorgamiento
hubiese sido superior a cinco afios,
contado desde la fecha de presentacién de
la solicitud o de tres afios contado desde
el requerimiento de examen, cualquiera de
ellos que sea posterior.

Se entendera que el requerimiento de
examen se produce con la aceptacion del
cargo mencionada en el inciso primero del
articulo 7.

La proteccion suplementaria se extendera
s6lo por el periodo acreditado como
demora administrativa injustificada y no se
podréd conceder un término de proteccién
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s6lo por el periodo acreditado como
demora administrativa injustificada y no se
podra conceder un término de proteccién
suplementaria superior a cinco afios.”.

suplementaria superior a cinco afos.”.

Articulo 53 Bis 2.- Dentro de los seis
meses de otorgado un registro sanitario
de un producto farmacéutico protegido por
una patente, el titular tendra derecho a
requerir un término de Proteccién
Suplementaria para aquella parte de la
patente que contiene el producto
farmacéutico, siempre que haya existido
demora injustificada en el otorgamiento del
sefialado registro. Podran requerir esta
proteccion suplementaria, aquellos
titulares cuya autorizacion o registro
sanitario haya sido otorgado después de
un afio contado desde la fecha de
presentacion de la solicitud. La proteccion
suplementaria se extendera solo por el
periodo acreditado como demora
injustificada por parte del o6rgano
administrativo encargado de resolver
dicho registro.

31. Reemplazase en el articulo 53 Bis 2 la
expresion “seis meses” por “sesenta dias”.

31. Reemplazase en el articulo 53 Bis 2 la
expresion “seis meses” por “sesenta dias”.

Articulo 53 Bis 3.- No constituyen
demoras injustificadas, aquellas que
afecten a las solicitudes de patentes o las
de registro sanitario atribuibles a:

a) La oposicibn o cualquier recurso o
accion de orden judicial,

b) La espera de informes o diligencias de
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organismos 0 agencias nacionales e
internacionales requeridos para el tramite
de registro de la patente, y

c) Acciones u omisiones del solicitante.

Articulo 53 Bis 5.- El término de proteccion
suplementaria debera ser anotado al
margen del registro respectivo, previo
pago de una tasa de 1 UTM por cada afio
o fraccion de afio de proteccion adicional.
El pago sélo se podra efectuar dentro de
los seis meses que preceden al
vencimiento del plazo original de vigencia
de la patente, sin el cual, no se tendra la
proteccion establecida en este titulo.

32. Sustityese el articulo 53 Bis 5 por el
siguiente:

“Articulo 53 Bis 5.- El término de
proteccion suplementaria debera ser
anotado al margen del registro respectivo,
previo pago de una tasa de 1 unidad
tributaria mensual por cada afio o fraccion
de afio de proteccion adicional. El pago
sé6lo se podra efectuar dentro de los treinta
dias siguientes a la resolucién que lo
requiere, sin el cual no se tendra la
proteccion establecida en este parrafo.”.

32. Sustitlyese el articulo 53 Bis 5 por el
siguiente:

“Articulo 53 Bis 5.- El término de
proteccidon suplementaria debera ser
anotado al margen del registro respectivo,
previo pago de una tasa de 1 unidad
tributaria mensual por cada afio o fraccion
de afio de proteccion adicional. El pago
sé6lo se podra efectuar dentro de los treinta
dias siguientes a la resolucién que lo
requiere, sin el cual no se tendra la
proteccion establecida en este parrafo.”.

TITULO V
De los dibujos y disefios industriales

33. Intercélase a continuacion del epigrafe
del Titulo V lo siguiente:

“Parrafo 1°
Del registro de los dibujos y disefios
industriales”.

33. Intercélase a continuacion del epigrafe
del Titulo V lo siguiente:

“Parrafo 1°
Del registro de los dibujos y disefios
industriales”.

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.

34. Reemplazase en el articulo 65 la
expresion “10 afios” por “hasta quince
anos”.

34. Reempladzase en el articulo 65 la
expresion “10 afos” por “hasta quince
anos”.
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35. Afnadese, a continuaciéon del articulo
67, el siguiente Péarrafo 2°:

“Parrafo 2°
Certificado de Depdsito de Dibujos y
Disefios Industriales”

Articulo 67 bis A.- En el momento de
presentar una solicitud de dibujo o disefio
industrial se entendera que el solicitante
opta por seguir el procedimiento de
registro general, en conformidad a los
titulos I, Il y V de esta ley. En caso
contrario, el solicitante debera sefialar su
intencion de tramitar la solicitud conforme
al procedimiento abreviado para la
obtencion de un certificado de deposito,
establecido en el presente titulo.

El procedimiento abreviado para la
obtencion de un certificado de depésito no
considerara la practica de un examen de
fondo destinado a verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el articulo
62 por parte de la solicitud de dibujo o
disefio industrial.

El titular de un certificado de depésito de
dibujo o disefio industrial obtenido en
conformidad al procedimiento abreviado
establecido en este titulo no podra ejercer
las acciones contempladas en el parrafo 1°
anterior, mientras no haya realizado y
aprobado el examen de fondo
contemplado en el procedimiento de

35. Anadese, a continuaciéon del articulo
67, el siguiente Parrafo 2°:

“Parrafo 2°
Certificado de Depdsito de Dibujos y
Disefios Industriales”

Articulo 67 bis A.- En el momento de
presentar una solicitud de dibujo o disefio
industrial se entendera que el solicitante
opta por seguir el procedimiento de
registro general, en conformidad a los
titulos I, 1l y V de esta ley. En caso
contrario, el solicitante debera sefialar su
intencion de tramitar la solicitud conforme
al procedimiento abreviado para la
obtenciéon de un certificado de depdsito,
establecido en el presente titulo.

El procedimiento abreviado para la
obtencion de un certificado de depdsito no
considerara la practica de un examen de
fondo destinado a verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el articulo
62 por parte de la solicitud de dibujo o
disefio industrial.

El titular de un certificado de depésito de
dibujo o disefio industrial obtenido en
conformidad al procedimiento abreviado
establecido en este titulo no podra ejercer
las acciones contempladas en el parrafo 1°
anterior, mientras no haya realizado y
aprobado el examen de fondo
contemplado en el procedimiento de
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registro general.

Articulo 67 bis B.- Ingresada la solicitud
conforme al procedimiento abreviado para
la obtencién de un certificado de depdsito,
el Instituto practicara un examen
preliminar, destinado a verificar el
cumplimiento en forma cabal de los
requisitos formales de presentacion
establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare
algin error u omision, se apercibira al
solicitante para que realice las
correcciones, aclaraciones o acomparie
los documentos pertinentes dentro del
término de treinta dias, sin que por ello
pierda su fecha de prioridad. De no
subsanarse los errores u omisiones dentro
del plazo sefialado, la solicitud se tendra
por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial
o0 erréneo a lo ordenado, el Instituto
reiterard por wuna sola vez las
observaciones subsistentes, bajo
apercibimiento de tener la solicitud por no
presentada si ellas no fueren subsanadas
integramente dentro del plazo de treinta
dias.

Articulo 67 bis C.- Una vez comprobado el
cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion o subsanados los errores u
omisiones en el plazo establecido, el

registro general.

Articulo 67 bis B.- Ingresada la solicitud
conforme al procedimiento abreviado para
la obtencién de un certificado de depdsito,
el Instituto practicara un examen
preliminar, destinado a verificar el
cumplimiento en forma cabal de los
requisitos formales de presentacion
establecidos en esta ley y su reglamento.

Si en el examen preliminar se detectare
algin error u omision, se apercibira al
solicitante para que realice las
correcciones, aclaraciones o acomparfie
los documentos pertinentes dentro del
término de treinta dias, sin que por ello
pierda su fecha de prioridad. De no
subsanarse los errores u omisiones dentro
del plazo sefialado, la solicitud se tendra
por no presentada.

Si el solicitante diere cumplimiento parcial
0 errébneo a lo ordenado, el Instituto
reiterard por una sola vez las
observaciones subsistentes, bajo
apercibimiento de tener la solicitud por no
presentada si ellas no fueren subsanadas
integramente dentro del plazo de treinta
dias.

Articulo 67 bis C.- Una vez comprobado el
cumplimiento de los requisitos formales de
presentacion o subsanados los errores u
omisiones en el plazo establecido, el
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Instituto emitira el certificado de depdésito
del dibujo o disefio industrial objeto de la
solicitud, indicando que este certificado fue
emitido conforme al procedimiento
abreviado para la obtencién de un
certificado de depésito y que, por lo tanto,
no ha aprobado un examen sustantivo que
habilite a su titular a ejercer las acciones
contempladas en el parrafo 1° de este
titulo.

Articulo 67 bis D.- El certificado de
depésito del dibujo o disefio industrial
obtenido conforme a este titulo tendra una
duracion maxima de quince afios,
contados desde la presentacion de la
respectiva solicitud. Dicho certificado
confiere a su titular una fecha cierta para
efectos de verificar, en un eventual
examen sustantivo, el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 62
por parte de la solicitud de dibujo o disefio
industrial.

Articulo 67 bis E.- Una vez emitido el
certificado de depdsito del dibujo o disefio
industrial se publicard un extracto de la
solicitud correspondiente en el Diario
Oficial, en la formay plazos que determine
el reglamento.

Articulo 67 bis F.- A partir de la publicacion
indicada en el articulo anterior, tanto el
titular como cualquier interesado podra
solicitar, a su costo, el examen de fondo

Instituto emitira el certificado de depésito
del dibujo o disefio industrial objeto de la
solicitud, indicando que este certificado fue
emitido conforme al procedimiento
abreviado para la obtencion de un
certificado de depésito y que, por lo tanto,
no ha aprobado un examen sustantivo que
habilite a su titular a ejercer las acciones
contempladas en el parrafo 1° de este
titulo.

Articulo 67 bis D.- El certificado de
deposito del dibujo o disefio industrial
obtenido conforme a este titulo tendra una
duracion maxima de quince afios,
contados desde la presentacién de la
respectiva solicitud. Dicho certificado
confiere a su titular una fecha cierta para
efectos de verificar, en un eventual
examen sustantivo, el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 62
por parte de la solicitud de dibujo o disefio
industrial.

Articulo 67 bis E.- Una vez emitido el
certificado de deposito del dibujo o disefio
industrial se publicard un extracto de la
solicitud correspondiente en el Diario
Oficial, en la forma y plazos que determine
el reglamento.

Articulo 67 bis F.- A partir de la publicacién
indicada en el articulo anterior, tanto el
titular como cualquier interesado podra
solicitar, a su costo, el examen de fondo
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del dibujo o disefio industrial, con el
objetivo de verificar si cumple con los
requisitos exigidos en el articulo 62. Dicho
examen se llevara a efecto de acuerdo al
procedimiento general establecido en esta

ley.

Quien solicite la practica del examen de
fondo deberéa acreditar el pago del arancel
pericial de acuerdo a lo establecido en el
articulo 8. En caso contrario, se tendr& por
no presentada la solicitud de examen.

Articulo 67 bis G.- De no aprobarse el
examen de fondo establecido en el articulo
anterior, el Instituto procedera de oficio a
la cancelacion del certificado de depdsito.

Si el examen resulta favorable, se
procederd a la publicacién de este hecho
en el Diario Oficial, en la forma y plazos
que determine el reglamento,
continuandose la tramitacion de la solicitud
de dibujo o disefio industrial objeto del
correspondiente certificado de depdsito,
conforme a las reglas generales en
materia de oposicion. Vencido el plazo
establecido en el articulo 5 sin que se haya
interpuesto oposicion, o una vez que el
procedimiento de oposiciéon se encuentre
en estado de resolver, el Instituto dictara la
resolucidon de aceptacién o rechazo de la
solicitud de dibujo o disefio industrial,
conforme a las normas aplicables al
procedimiento general de registro. Si la

del dibujo o disefio industrial, con el
objetivo de verificar si cumple con los
requisitos exigidos en el articulo 62. Dicho
examen se llevara a efecto de acuerdo al
procedimiento general establecido en esta

ley.

Quien solicite la practica del examen de
fondo debera acreditar el pago del arancel
pericial de acuerdo a lo establecido en el
articulo 8. En caso contrario, se tendr& por
no presentada la solicitud de examen.

Articulo 67 bis G.- De no aprobarse el
examen de fondo establecido en el articulo
anterior, el Instituto procedera de oficio a
la cancelacién del certificado de depésito.

Si el examen resulta favorable, se
procederd a la publicacion de este hecho
en el Diario Oficial, en la forma y plazos
que determine el reglamento,
continuandose la tramitacion de la solicitud
de dibujo o disefio industrial objeto del
correspondiente certificado de depdsito,
conforme a las reglas generales en
materia de oposicion. Vencido el plazo
establecido en el articulo 5 sin que se haya
interpuesto oposicion, 0 una vez que el
procedimiento de oposicidon se encuentre
en estado de resolver, el Instituto dictara la
resolucién de aceptacién o rechazo de la
solicitud de dibujo o disefio industrial,
conforme a las normas aplicables al
procedimiento general de registro. Si la




46

TEXTO LEGAL VIGENTE

PROYECTO DE LEY APROBADO EN
GENERAL POR EL SENADO

MODIFICACIONES
SEGUNDO INFORME
COMISION DE ECONOMIA

PROYECTO DE LEY
(LA COMISION DE HACIENDA NO
INTRODUJO MODIFICACIONES)

solicitud de dibujo o disefio industrial
objeto del certificado de depdésito es
aceptada a registro, se tendrd, para todos
los efectos, como una solicitud de dibujo o
disefio industrial presentada conforme al
procedimiento de registro general y se
estara a lo dispuesto en el articulo 18 para
enterar el pago de los derechos
correspondientes.

Articulo 67 bis H.- La solicitud de
obtencidn de un certificado de depdsito de
dibujos y disefios industriales conforme al
procedimiento abreviado establecido en
este titulo estard afecta al pago de un
derecho equivalente a 1 unidad tributaria
mensual, sin el cual no se dar4 curso a la
tramitacion. El pago de este derecho seri
a beneficio fiscal y no procederd su
devolucion, en ningun caso.”.

solicitud de dibujo o disefio industrial
objeto del certificado de depoésito es
aceptada a registro, se tendra, para todos
los efectos, como una solicitud de dibujo o
disefio industrial presentada conforme al
procedimiento de registro general y se
estard a lo dispuesto en el articulo 18 para
enterar el pago de los derechos
correspondientes.

Articulo 67 bis H.- La solicitud de
obtencién de un certificado de depésito de
dibujos y disefios industriales conforme al
procedimiento abreviado establecido en
este titulo estard afecta al pago de un
derecho equivalente a 1 unidad tributaria
mensual, sin el cual no se dara curso a la
tramitacion. El pago de este derecho sera
a beneficio fiscal y no procedera su
devolucidn, en ningun caso.”.

TITULO VI
De las invenciones en servicio

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

36. Reemplazase el articulo 72 por el
siguiente:

“Articulo 72.- Todas las controversias
relacionadas con la aplicacién de las
disposiciones de este titulo se resolveran
breve y sumariamente por la justicia

ordinaria, segun las reglas generales.”.”.

36. Reemplazase el articulo 72 por el
siguiente:

“Articulo 72.- Todas las controversias
relacionadas con la aplicacion de las
disposiciones de este titulo se resolveran
breve y sumariamente por la justicia
ordinaria, segun las reglas generales.”.

TITULO VI
De los secretos empresariales y de la

37. Reemplazase en el epigrafe del titulo
VIl las palabras “secretos empresariales”

37. Reemplazase en el epigrafe del titulo
VIl las palabras “secretos empresariales”
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informacion presentada a la autoridad
para la obtencion de registros o
autorizaciones sanitarios

por “secretos comerciales”.

por “secretos comerciales”.

Parrafo 1°

De los secretos empresariales

38. Reemplazase “De los secretos
empresariales”, que sigue a continuacion
del epigrafe del Titulo VIII, por lo siguiente:
“Parrafo 1° De los secretos comerciales”.

N° 38

-Sustituirlo por el siguiente:

38. Reemplazase el epigrafe del parrafo
1°, del titulo VIII, “De los secretos
empresariales” por el siguiente: “De los
secretos  comerciales”. (Adecuacion
formal).

38. Reempléazase el epigrafe del parrafo
1°, del titulo VI, “De los secretos
empresariales” por el siguiente: “De los
secretos comerciales”.

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.

39. Reemplazase el articulo 86 por el
siguiente:

“Articulo 86.- Se entendera por secreto
comercial toda informaciéon no divulgada
gue una persona posea bajo su control y
gue pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, siempre
y cuando dicha informacion:

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

b) Tenga un valor comercial por ser

N° 39

Articulo 86 propuesto

Letra a)

- Eliminar el punto aparte (.) de su literal a),
reemplazandolo por un punto y coma (;).
(Indicacién N° 10) (Unanimidad. 5X0).

Letra b)

39. Reemplazase el articulo 86 por el
siguiente:

“Articulo 86.- Se entendera por secreto
comercial toda informacion no divulgada
que una persona posea bajo su control y
que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, siempre
y cuando dicha informacion:

a) Sea secreta en el sentido de no ser,
como conjunto o en la configuraciéon vy
reunion precisas de sus componentes,
generalmente conocida ni facilmente
accesible para personas que se
encuentran en los circulos en los que
normalmente se utliza ese tipo de
informacion;

b) Tenga un valor comercial por ser
secreta, y
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secreta.
¢) Haya sido objeto de medidas
razonables tomadas por su legitimo

poseedor para mantenerla secreta.”.

- Eliminar el punto aparte (.) y agregar la
conjuncion “y”, precedida de una coma
(). (Indicacion N° 11, con modificaciones
formales) (Unanimidad. 5X0).

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

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

40. Sustityense en el articulo 87 la
palabra “empresarial” por “comercial”’, el
vocablo “titular”’, las dos veces en que
aparece, por la expresion ‘legitimo
poseedor” y el término “empresariales” por
“comerciales”.

40. Sustitiyense en el articulo 87 la
palabra “empresarial” por “comercial”, el
vocablo “titular”, las dos veces en que
aparece, por la expresion “legitimo
poseedor” y el término “empresariales” por
“comerciales”.

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.

41. Sustitiyese en el articulo 88 el término
“empresarial” por “comercial”.

41. Sustitiyese en el articulo 88 el término
“empresarial” por “comercial”.

TITULO IX
De las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen
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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.

¢) Que puedan inducir a error o confusion
en el publico consumidor, respecto de la
procedencia de la Indicacion Geogréfica o
Denominacién de Origen o de los atributos
de los productos que pretenden distinguir.

d) Que sean indicaciones comunes o
genéricas para distinguir el producto de
gue se trate, entendiéndose por ello las
consideradas como tales por los
conocedores de la materia o por el publico
en general, salvo que hayan sido
reconocidas como Indicaciones
Geogréficas o Denominaciones de Origen
en virtud de tratados internacionales
ratificados por Chile.

42. Agréganse en el articulo 95 las
siguientes letras e), f) y 9):

e) Que gréfica, fonética o}
conceptualmente se asemejen, de forma
gue puedan confundirse con otros signos
distintivos previamente solicitados o
registrados, de buena fe, para productos o
servicios idénticos o relacionados.

f) Que grafica, fonética o conceptualmente

42. Agréganse en el articulo 95 las
siguientes letras e), f) y g):

e) Que gréfica, fonética 0
conceptualmente se asemejen, de forma
que puedan confundirse con otros signos
distintivos previamente solicitados o
registrados, de buena fe, para productos o
servicios idénticos o relacionados.

f) Que gréfica, fonética o conceptualmente




50

TEXTO LEGAL VIGENTE

PROYECTO DE LEY APROBADO EN
GENERAL POR EL SENADO

MODIFICACIONES
SEGUNDO INFORME
COMISION DE ECONOMIA

PROYECTO DE LEY
(LA COMISION DE HACIENDA NO
INTRODUJO MODIFICACIONES)

se asemejen de forma que puedan crear
confusion con un signo distintivo no
registrado, pero que esté siendo real y
efectivamente usado con anterioridad a la
solicitud de reconocimiento, por un tercero
que tendria un mejor derecho a obtener el
registro, siempre que la indicacion o
denominacion haya sido solicitada para
productos idénticos o relacionados con los
productos o servicios para los cuales el
signo distintivo ha sido utilizado por dicho
tercero.

g) Que constituyan la reproduccion total o
parcial, la imitacién, la traduccién o la
transcripcion de una marca comercial,
denominacién de origen o indicacién
geografica notoriamente conocida en
Chile, en el sector pertinente del publico,
sea que esté o0 no registrada, vy
cualesquiera que sean los productos para
los cuales el signo se solicite, cuando su
uso, en relacibn con los productos
requeridos, sea susceptible de causar
confusion o inducir a error o engafio sobre
la procedencia del producto, o exista
riesgo de asociar la indicacion geogréfica
o la denominacion de origen solicitada con
el titular de la marca comercial,
denominacién de origen o indicacién
geografica notoriamente conocida o
constituya una explotacion desleal de la
reputacion de éstas, incluida la dilucion de
la fuerza distintiva de las mismas, siempre
gue sea probable que dicho registro o su

se asemejen de forma que puedan crear
confusion con un signo distintivo no
registrado, pero que esté siendo real y
efectivamente usado con anterioridad a la
solicitud de reconocimiento, por un tercero
gue tendria un mejor derecho a obtener el
registro, siempre que la indicacion o
denominacion haya sido solicitada para
productos idénticos o relacionados con los
productos o servicios para los cuales el
signo distintivo ha sido utilizado por dicho
tercero.

g) Que constituyan la reproduccién total o
parcial, la imitacién, la traduccion o la
transcripcion de una marca comercial,
denominacién de origen o indicacién
geografica notoriamente conocida en
Chile, en el sector pertinente del publico,
sea que estt o0 no registrada, y
cualesquiera que sean los productos para
los cuales el signo se solicite, cuando su
uso, en relacion con los productos
requeridos, sea susceptible de causar
confusion o inducir a error 0 engafio sobre
la procedencia del producto, o exista
riesgo de asociar la indicacion geografica
o la denominacién de origen solicitada con
el titular de la marca comercial,
denominacién de origen o indicacién
geografica notoriamente conocida o
constituya una explotacién desleal de la
reputacion de éstas, incluida la dilucion de
la fuerza distintiva de las mismas, siempre
que sea probable que dicho registro o su
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posterior uso lesione los intereses del
titular de la marca, denominacién de
origen o} indicacién geogréfica
notoriamente conocida.”.

posterior uso lesione los intereses del
titular de la marca, denominacion de origen
0 indicacion geografica notoriamente
conocida.”.

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

a) Nombre, domicilio, rol Gnico tributario, si
procediera, y actividad del solicitante
relacionada con la indicacion o
denominacién pedida.

b) La indicacién
denominacién de origen.

geogréfica o

c) El area geogréfica de produccion,
extraccién, transformacién o elaboracion
del producto que se distinguira con la
indicacién o denominacion, delimitadndola
a los caracteres geograficos y la division
politico-administrativa del pais.

d) La descripcion detallada del producto o
los productos que distinguira la indicacioén
o denominacioén 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

43. Agrégase en el articulo 97 el siguiente
literal g):

43. Agrégase en el articulo 97 el siguiente
literal g):
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atribuyen al producto son imputables
fundamental o exclusivamente a su origen
geografico.

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

“g) Las demas menciones que establezca
el reglamento.”.

“g) Las demas menciones que establezca
el reglamento.”.

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 geogréficas
y denominaciones de origen extranjeras
relativas a los mencionados productos, se
requerira 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.

44, Reemplazase el articulo 98 por el
siguiente:

“Articulo 98.- Respecto del cumplimiento
de todas o algunas de las exigencias
establecidas en el articulo anterior, el
Instituto podra requerir un informe a otros
ministerios o servicios publicos, los que
deberan evacuarlo en el plazo de cuarenta
y cinco dias, a contar de la notificacién del
requerimiento del mismo.”.

44. Reemplazase el articulo 98 por el
siguiente:

“Articulo 98.- Respecto del cumplimiento
de todas o algunas de las exigencias
establecidas en el articulo anterior, el
Instituto podra requerir un informe a otros
ministerios o servicios publicos, los que
deberan evacuarlo en el plazo de cuarenta
y cinco dias, a contar de la notificacion del
requerimiento del mismo.”.
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Articulo 100.- El registro de una indicacion
geogréfica o denominacion de origen
tendra duracion indefinida.

El registro podrd 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.

45, Sustituye el
siguiente:

articulo 100 por el

“Articulo  100.- EIl registro de una
indicacion geogréafica o denominacion de
origen tendra duracién indefinida, en tanto
se mantengan las condiciones que dieron
lugar al reconocimiento. Cualquier
persona podra impetrar una accion de
cancelacion, fundada en que el producto
ha dejado de elaborarse en la zona
protegida o que se han dejado de cumplir
las condiciones que justificaron su
reconocimiento, sin limitacion de tiempo.”.

N° 45

Articulo 100 propuesto
- Incorporar el siguiente inciso segundo,
nuevo:

“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.”. (Indicacion N° 12)
(Unanimidad. 5X0).

45, Sustituye el articulo 100 por el
siguiente:

“Articulo 100.- El registro de una indicacion
geografica o denominacién de origen
tendrd duracién indefinida, en tanto se
mantengan las condiciones que dieron
lugar al reconocimiento. Cualquier
persona podra impetrar una acciéon de
cancelacién, fundada en que el producto
ha dejado de elaborarse en la zona
protegida o que se han dejado de cumplir
las condiciones que justificaron su
reconocimiento, sin limitacion de tiempo.

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

TITULO X
De la observancia de los Derechos de
Propiedad Industrial

Parrafo 1° De las acciones civiles

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

46. Incorpérase el siguiente inciso

segundo en el articulo 108:

46. Incorpérase el siguiente inciso

segundo en el articulo 108:
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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.

“En caso de falsificacion de marca, se
podra solicitar, una vez acreditada
judicialmente la respectiva infraccion, que
las indemnizaciones de los dafios y
perjuicios causados sean sustituidas por
una suma Unica compensatoria
determinada por el tribunal en relacién con
la gravedad de la infraccion, la que no
podra ser mayor a 2.000 unidades
tributarias mensuales por infraccion. Este
derecho de opcion debera ejercerse en la
demanda de indemnizacion de perjuicios.”.

“En caso de falsificacion de marca, se
podra solicitar, una vez acreditada
judicialmente la respectiva infraccion, que
las indemnizaciones de los dafios y
perjuicios causados sean sustituidas por
una suma Unica compensatoria
determinada por el tribunal en relacién con
la gravedad de la infraccion, la que no
podrd ser mayor a 2.000 unidades
tributarias mensuales por infraccion. Este
derecho de opcion debera ejercerse en la
demanda de indemnizacién de perjuicios.”.

TITULO Xl
De la Tramitaciéon de las solicitudes
internacionales de patentes de invencion
0 de modelos de utilidad.

Articulo 118.- Para iniciar la tramitacion de
una solicitud internacional, en fase
nacional, sin perjuicio de los demas
requisitos que exija esta ley, el solicitante
debera:

47. Aiaddense en el articulo 118 los
siguientes incisos segundo y tercero:

47. Afadense en el articulo 118 los
siguientes incisos segundo y tercero:
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a) Presentar una traduccion al idioma
espafiol de la solicitud internacional, en
caso que ésta no se hubiera presentado
en este idioma, y de todas las
modificaciones ocurridas durante la fase
internacional, junto al formulario habilitado
para el efecto, y

b) Pagar la tasa establecida en el articulo
18 de esta ley para la presentacion de la
solicitud y las demas tasas que fije el
Instituto, de acuerdo con lo establecido por
el Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes.

“En las solicitudes respecto de las cuales
el Instituto hubiere emitido informe de
basqueda internacional y opinién escrita
actuando como Administracion Encargada
de la Busqueda Internacional o evacuado
informe de examen preliminar
internacional como Administracién
Encargada del Examen Preliminar
Internacional, el solicitante  podra
acompafar, conjuntamente con la
presentacion de la solicitud en fase
nacional, un escrito en el que conteste las
observaciones formuladas en estos
informes y opinién escrita, los cuales
deberan ser considerados para los efectos
de su examen.

En el evento de que el solicitante conteste
los informes y opinibn escrita de la
Administracién Encargada de la Blsqueda

“En las solicitudes respecto de las cuales
el Instituto hubiere emitido informe de
basqueda internacional y opinién escrita
actuando como Administracién Encargada
de la Busqueda Internacional o evacuado

informe de examen preliminar
internacional como Administracion
Encargada del Examen Preliminar

Internacional, el solicitante  podra
acompafiar, conjuntamente con la
presentacion de la solicitud en fase
nacional, un escrito en el que conteste las
observaciones formuladas en estos
informes y opinién escrita, los cuales
deberan ser considerados para los efectos
de su examen.

En el evento de que el solicitante conteste
los informes y opinibn escrita de la
Administracién Encargada de la Busqueda
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Internacional o Administracion Encargada
del Examen Preliminar Internacional, de
acuerdo a lo sefialado en el inciso anterior,
s6lo debera acreditar el pago del 50 por
ciento del arancel pericial, conforme a lo
establecido en el articulo 8.”.

Internacional o Administracion Encargada
del Examen Preliminar Internacional, de
acuerdo a lo sefialado en el inciso anterior,
sélo debera acreditar el pago del 50 por
ciento del arancel pericial, conforme a lo
establecido en el articulo 8.”.

LEY N° 20.254
QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Articulo 2.- Introdlcense las siguientes
modificaciones en la ley N° 20.254, que
crea el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial:

Articulo 2.- IntrodUcense las siguientes
modificaciones en la ley N° 20.254, que
crea el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial:

TITULO |
Naturaleza, objeto, funciones y sede

Articulo 3°.- Para el cumplimiento de los
objetivos sefialados en el articulo anterior,
el Instituto ejercerd las siguientes
funciones:

a) Ser el 6rgano encargado de todas las
actuaciones administrativas relativas al
reconocimiento y vigencia de la proteccion
registral otorgada por la ley a la propiedad

1. Reemplazase la letra f) del articulo 3 por
la siguiente:

1. Reemplazase la letra f) del articulo 3 por
la siguiente:
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industrial, correspondiéndole, entre otras,
la elaboracién, mantencién y custodia de
los registros, anotaciones y transferencias;
emision de titulos y certificados;
conservacion y publicidad de la
documentacion, cuando sea procedente.

b) Servir de drgano consultivo y asesor del
Presidente de la Republica en materias
vinculadas a la propiedad industrial e
informar, a requerimiento de las
autoridades competentes, los proyectos
de ley y otras normas que inciden en esta
materia.

c¢) Proponer, por intermedio del Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruccion,
la firma o adhesion de Chile a tratados o
convenios internacionales relacionados
con la propiedad industrial, como también
su denuncia y mantener, coordinadamente
con los ministerios competentes, vinculos
de cooperacion con las autoridades
extranjeras y entidades internacionales
gue actian en este campo.

d) Promover iniciativas y desarrollar
actividades tendientes a difundir el
conocimiento de la propiedad industrial,
elaborar estadisticas, realizar estudios
sobre la materia y prestar servicios de
informacion a los usuarios.

e) Obtener, recopilar y clasificar la
informacion sobre patentes y facilitar el
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acceso a aquella de libre disponibilidad,
con el objeto de promover la transferencia
de tecnologia y la investigacion e
innovacion tecnologica en el pais.

f) Recaudar los recursos que la ley le
asigna, a hombre propio o de terceros.
Estos incluyen aquellos establecidos en
tratados internacionales vigentes.

g) Emitir los informes que le sean
requeridos por las autoridades pertinentes
en las materias propias de su
competencia.

h) Certificar la idoneidad de los peritos que
intervienen en el procedimiento para el
otorgamiento de los derechos de
propiedad industrial y en las controversias
gue sean de conocimiento del Director
Nacional, previa calificacion de sus
competencias.

i) Fijar los valores por los servicios que
preste en conformidad a la ley. Estos
valores corresponderan a las actuaciones,
documentos y demas prestaciones a que
se refiere el decreto ley N° 2.136, de 1978;
a los precios de las publicaciones que
realice el Instituto y de los espacios para
avisos publicitarios que contuvieren dichas
publicaciones, y a los servicios que preste
en virtud de la administracién de Tratados
Internacionales y convenios de

“f) Recaudar los recursos que la ley le
asigna, a nombre propio o de terceros,
incluidos aquellos establecidos en tratados
internacionales o en convenios de
cooperacion celebrados con entidades
nacionales o internacionales.”.:

“f) Recaudar los recursos que la ley le
asigna, a nombre propio o de terceros,
incluidos aquellos establecidos en tratados
internacionales o en convenios de
cooperacion celebrados con entidades
nacionales o internacionales.”.:
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cooperacion internacional vigentes.

En el ejercicio de las funciones
anteriormente sefialadas, el Instituto podra
administrar los bienes y recursos que
pertenezcan o ingresen a su patrimonio y,
en general, ejecutar todos los actos y
celebrar todo tipo de contratos que fueren
necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos. Asimismo, podrd celebrar
directamente convenios de cooperacion y
asistencia técnica con instituciones
nacionales o extranjeras 0 con
organizaciones internacionales, en las
materias propias de su competencia.

TiTuLo Il
Organizacién

Articulo 5°.- Contra las resoluciones
dictadas por el Director Nacional que sean
apelables ante el Tribunal de Propiedad
Industrial, no procederdn los recursos
administrativos contemplados en la ley N°
18.575, sobre Bases Generales de la
Administracion del Estado, ni en la ley N°
19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen
los actos de los érganos de Ila
Administracion del Estado.

2. Agrégase al articulo 5 el siguiente inciso
final:

“En los recursos que se interpongan en
contra de las resoluciones definitivas
dictadas en los procedimientos seguidos
ante el Instituto, éste tendrd la calidad de
parte para todos los efectos legales.”.

2. Agrégase al articulo 5 el siguiente inciso
final:

“En los recursos que se interpongan en
contra de las resoluciones definitivas
dictadas en los procedimientos seguidos
ante el Instituto, éste tendra la calidad de
parte para todos los efectos legales.”.
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ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULOS
TRANSITORIOS

Articulo primero.- Los titulares de registros
de dibujos y diseflos industriales
otorgados antes de la entrada en vigencia
de esta ley y cuyo periodo de vigencia
original, de diez afios, no hayan expirado,
podran requerir la extension de su vigencia
por hasta cinco afios adicionales, pagando
los derechos correspondientes al tercer
guinguenio, equivalentes a dos unidades
tributarias mensuales, conforme a alguna
de las modalidades de pago previstas en
el numeral 2 del articulo 1 de esta ley.

Articulo primero.- Los titulares de registros
de dibujos y disefios industriales
otorgados antes de la entrada en vigencia
de esta ley y cuyo periodo de vigencia
original, de diez afios, no hayan expirado,
podran requerir la extension de su vigencia
por hasta cinco afios adicionales, pagando
los derechos correspondientes al tercer
quingquenio, equivalentes a dos unidades
tributarias mensuales, conforme a alguna
de las modalidades de pago previstas en
el numeral 2 del articulo 1 de esta ley.

Articulo  segundo.- Tratandose de
patentes de invencion, modelos de
utilidad, dibujos y disefios industriales y
esquemas de trazado o topografias de
circuitos integrados otorgados, que aun
deban pagar las tasas correspondientes al
proximo quinquenio o decenio, segun
corresponda, podran optar a la opcién de
pago sefialada en el numeral 2 del articulo
1 de esta ley.

Articulo  segundo.- Tratdndose de
patentes de invencion, modelos de
utilidad, dibujos y disefios industriales y
esquemas de trazado o topografias de
circuitos integrados otorgados, que adn
deban pagar las tasas correspondientes al
proximo quinquenio o decenio, segun
corresponda, podran optar a la opcion de
pago sefialada en el numeral 2 del articulo
1 de esta ley.

Articulo tercero.- Las solicitudes de
proteccion  suplementaria que no
estuvieren resueltas por el Tribunal de
Propiedad Industrial a la entrada en
vigencia de la presente ley quedaran

Articulo tercero.- Las solicitudes de
proteccion  suplementaria que no
estuvieren resueltas por el Tribunal de
Propiedad Industrial a la entrada en
vigencia de la presente ley quedaran
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afectas a lo dispuesto en los numerales 30
y 32 del articulo 1 de esta ley.

afectas a lo dispuesto en los humerales 30
y 32 del articulo 1 de esta ley.

Articulo  cuarto.- Las marcas de
establecimientos comerciales vigentes a la
fecha de entrada en vigor de esta ley
deberan renovarse como marcas de
servicios de compra y venta de productos
en clase 35 'y las marcas de
establecimientos industriales se renovaran
como marcas de servicios de fabricacién
de productos en clase 40. En estos casos
deberd indicarse expresamente los
productos objeto de dichos servicios, los
gue no podran extenderse a productos no
descritos en el registro de marca de
establecimiento comercial o industrial
renovado.

La renovacién de registros de marcas de
establecimientos comerciales limitados a
una o mas regiones se extenderan a todo
el territorio nacional. Si, como resultado de
esta ampliacion territorial, se superponen
marcas iguales o confundiblemente
similares para servicios de compra y venta
de productos idénticos o relacionados
dentro de la misma clase, cualquiera de los
titulares podra demandar ante el Instituto,
conforme al procedimiento de nulidad, la
limitacién territorial del otro registro, con el
fin de que la marca objeto de la limitacion
no pueda ser usada en el territorio
geografico abarcado originalmente por la
marca de establecimiento comercial del
demandante. La sentencia

Articulo  cuarto.- Las marcas de
establecimientos comerciales vigentes a la
fecha de entrada en vigor de esta ley
deberan renovarse como marcas de
servicios de compra y venta de productos
en clase 35, y las marcas de
establecimientos industriales se renovaran
como marcas de servicios de fabricacion
de productos en clase 40. En estos casos
deberdq indicarse expresamente los
productos objeto de dichos servicios, los
que no podran extenderse a productos no
descritos en el registro de marca de
establecimiento comercial o industrial
renovado.

La renovacién de registros de marcas de
establecimientos comerciales limitados a
una o mas regiones se extenderan a todo
el territorio nacional. Si, como resultado de
esta ampliacion territorial, se superponen
marcas iguales o confundiblemente
similares para servicios de compra y venta
de productos idénticos o relacionados
dentro de la misma clase, cualquiera de los
titulares podra demandar ante el Instituto,
conforme al procedimiento de nulidad, la
limitacién territorial del otro registro, con el
fin de que la marca objeto de la limitacion
no pueda ser usada en el territorio
geografico abarcado originalmente por la
marca de establecimiento comercial del
demandante. La sentencia
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correspondiente sera objeto de anotacién
en el registro limitado y se considerara un
gravamen perpetuo de éste para todos los
efectos.

El plazo para ejercer la accion de limitacién
territorial que establece este articulo sera
de cinco afios, contado desde Ia
renovacion del registro de que se trate.

correspondiente serd objeto de anotacion
en el registro limitado y se considerara un
gravamen perpetuo de éste para todos los
efectos.

El plazo para ejercer la accion de limitacion
territorial que establece este articulo sera
de cinco afios, contado desde la
renovacion del registro de que se trate.

Articulo quinto.- El plazo sefialado en el
articulo 27 bis A de la ley 19.039,
introducido por el numeral 20 del articulo 1
de esta ley, para hacer efectiva la accién
de caducidad por falta de uso de la marca
se contard, respecto de los registros
concedidos con anterioridad a la entrada
en vigencia de esta ley, a partir de la
primera  renovacion  ocurrida  con
posterioridad a esa fecha.

Articulo quinto.- El plazo sefialado en el
articulo 27 bis A de la ley 19.039,
introducido por el numeral 20 del articulo 1
de esta ley, para hacer efectiva la accién
de caducidad por falta de uso de la marca
se contard, respecto de los registros
concedidos con anterioridad a la entrada
en vigencia de esta ley, a partir de la
primera  renovaciobn  ocurrida  con
posterioridad a esa fecha.

Articulo sexto.- Los solicitantes de dibujos
y disefios industriales en cuyo expediente
aun no se hubiere designado un perito a la
entrada en vigencia de la presente ley,
podran requerir al Instituto que sus
solicitudes se sujeten al procedimiento
abreviado de obtencién de certificado de
deposito al que se refiere el numeral 35 del
articulo 1 de esta ley.

Articulo sexto.- Los solicitantes de dibujos
y disefios industriales en cuyo expediente
aun no se hubiere designado un perito a la
entrada en vigencia de la presente ley,
podran requerir al Instituto que sus
solicitudes se sujeten al procedimiento
abreviado de obtencion de certificado de
deposito al que se refiere el numeral 35 del
articulo 1 de esta ley.

Articulo séptimo.- El Presidente de la
Republica reglamentard esta ley en el

Articulo séptimo.- El Presidente de la
Republica reglamentara esta ley en el
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plazo de seis meses contado desde su
publicacion, mediante decreto supremo
expedido por el Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo.

plazo de seis meses contado desde su
publicaciéon, mediante decreto supremo
expedido por el Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo.

Articulo octavo.- Esta ley empezara a regir
el dia en que se publique en el Diario
Oficial el reglamento a que se refiere la
disposicion transitoria anterior.

Articulo octavo.- Esta ley empezaréa a regir
el dia en que se publique en el Diario
Oficial el reglamento a que se refiere la
disposicion transitoria anterior.

Articulo noveno.- Dentro del plazo de un
afio contado desde la fecha de publicaciéon
de esta ley, el Presidente de la Republica,
mediante uno o mas decretos con fuerza
de ley, establecera los textos refundidos,
coordinados y sistematizados de las leyes
No 19.039 y N° 20.254.”.”.

Articulo noveno.- 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 los textos refundidos,
coordinados y sistematizados de las leyes
No 19.039 y N° 20.254.”.”.

COMISION DE HACIENDA, marzo 2020.-



