Estimadas usuarias y estimados usuarios de INAPI:

Como debe ser de su conocimiento, el 20 de abril pasado la Camara de Diputados
aprob6 —por amplia mayorfa— en tercer y dltimo tramite constitucional, el proyecto de ley que
introduce modificaciones a la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial y a la Ley N° 20.254, que
cre6 el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), que ha sido conocido como
“Proyecto de Ley Corta”, PLC.

Paralelamente a la tramitacion del mencionado proyecto, desde INAPI hemos estado
trabajando en un nuevo texto para el reglamento de la Ley 19.039, para actualizarlo de
conformidad a las nuevas disposiciones introducidas por el PLC. Es dicho texto el que se
somete hoy a los comentarios y sugerencias de los usuarios y las usuarias de INAPIL.

El trabajo fundamental que se hizo en este nuevo reglamento de la ley, en adelante
RLPI, que evidentemente toma como base el texto vigente, fue lo siguiente:

1. Se identificaron las disposiciones del RLPI vigente que debian actualizarse para
permitir, no sélo la incorporacién de las modificaciones y adiciones del PLC, sino que
también la adecuada implementacion de la Ley N° 21.180, de Transformacioén Digital
del Estado (LTDE);

2. Se eliminaron del RLPI vigente aquellas disposiciones que simplemente se limitaban a
copiat/repetir disposiciones de la Ley N° 19.039;

3. Se prioriz6 la utilizacién de un lenguaje amplio que permitiera multiples alternativas
operativas, las que deberan ser definidas en detalle a nivel de normativa interna,
mediante circulares, resoluciones o directrices, segin corresponda y que seran dadas a
conocer oportunamente, a medida que se vayan emitiendo;

4. Se aplicé el criterio de mantener un nivel acotado de modificaciones al RLPI vigente,
limitando los cambios a lo absolutamente necesario para implementar el PLC y la
LTDE o ampliar las posibilidades de gestion disponibles para esos fines. Por lo mismo,
las modificaciones al texto del reglamento por consideraciones gramaticales o de
redaccion, se mantuvieron a un minimo;

5. Finalmente, se cambi6 la estructura de los titulos del RLPI vigente, de manera de seguir
la secuencia légica propia de los procedimientos de los distintos derechos de propiedad
industrial, lo que obligd a enumerar de nuevo todo su articulado. Dicha estructura
qued6 como sigue:

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES (articulos 1y 2)

TITULO II: ~ DE LAS SOLICITUDES Y ANTECEDENTES (articulos 3 al 13)

TITULO III:  DEL PROCEDIMIENTO COMUN PARA LA OBTENCION DEL DERECHO
(articulos 14 al 21)

TITULO IV:  DE LAS MARCAS COMERCIALES (articulos 22 al 27)

TITULO V:  DE LAS INVENCIONES (articulos 28 al 44)

TITULO VI: DE LOS MODELOS DE UTILIDAD (articulo 45)

TTTULO VII:  DE LOS DIBUJOS Y DISENOS INDUSTRIALES (articulos 46 al 50)



TITULO VIII:

TITULO IX:

TITULO X:

TITULO XI:
TITULO XII:
TITULO XIII:
TITULO XIV:
TITULO XV:
TITULO XVI:

0. Este proceso de consulta estara abierto hasta el dia 24 de mayo préoximo. Esperamos
todas quienes tengan interés en la aplicaciéon de esta nueva normativa
puedan participar. Les solicitamos que sus comentarios, dudas y sugerencias al texto del
nuevo RLPI nos sean enviadas al siguiente correo electréonico, para su debida

que todos y

DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE DIBUJOS Y DISENOS
INDUSTRIALES (articulos 51 al 54)

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADOS O TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS
INTEGRADOS (articulos 55 al 57)

INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
(articulos 58 al 61)

DE LA PRIORIDAD DE LAS SOLICITUDES (articulos 62 al 65)

DE LAS ANOTACIONES (articulos 66 y 67)

DE LOS REGISTROS QUE LLEVARA EL INSTITUTO (articulos 68 al 71)
DE LAS LICENCIAS NO VOLUNTARIAS (articulo 72)

DE LOS PERITOS Y DE LOS INFORMES PERICIALES (articulos 73 al 83)
DISPOSICIONES FINALES (articulo 84)

consideracién:

inapi(@inapi.cl

Desde ya agradecemos su cooperacion y participacion en este proceso.

Atentamente,

Loreto Bresky
Directora Nacional
INAPI

Santiago, 4 de mayo de 2021


mailto:inapi@inapi.cl

Reglamento de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, aprobado por Decreto Supremo N° 236 de 2005,
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion: Propuesta de Reforma para implementar el
Proyecto de Ley Boletin N° 12.135-03 y la Ley N° 21.180 de Transformacion Digital del Estado

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 12.- El presente reglamento regula el otorgamiento y la proteccién de los derechos de propiedad
industrial relativos a las marcas comerciales, patentes de invencién, modelos de utilidad, dibujos y disefios
industriales, esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, indicaciones geograficas vy
denominaciones de origen.

Articulo 22.- Para los efectos del presente reglamento, se entendera por:

- Clasificador de Patentes de Invencion: el Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo
de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

- Sistema de Clasificacién Cooperativa de Patentes: sistema bilateral desarrollado conjuntamente por la

Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO), que

recoge las mejores practicas de clasificacion de ambas oficinas.

Clasificador de Marcas Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por

el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.

Clasificador de Modelos de Utilidad: el Clasificador Internacional de Patentes establecido por el Arreglo de

Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

Clasificador de Disefios Industriales: el Clasificador Internacional de Dibujos y Modelos Industriales
establecido por el Arreglo de Locarno del 08 de octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.

Equivalente técnico: elemento o medio que realiza la misma funcidn que aquel que esta reivindicado en
una invencién, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado sefialado en la
reivindicacién.

Estado de la técnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del publico en cualquier
parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicacién en forma
tangible, la venta o comercializacién, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacién de
una solicitud o de la reivindicacién de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile.

Instituto: el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Ley: la Ley N2 19.039 o "Ley de Propiedad Industrial" y sus modificaciones posteriores.

Licencia no voluntaria: es la autorizacién que confiere la autoridad competente a un tercero para utilizar
una invencion sin o en contra de la voluntad de su titular, por haberse configurado alguna de las causales
establecidas en el articulo 51 de la Ley.

Memoria descriptiva: documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su
invencién, modelo de utilidad, dibujo o disefio industrial, esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados y, ademas, el estado de la técnica relacionado con dicho derecho.

Perito: profesional, especialista o experto cuya idoneidad, lo habilita para emitir informes técnicos.

Pliego de reivindicaciones: es el documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, de
estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos
nuevos sobre los cuales se desea obtener proteccion.

Prioridad: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo
requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicacion de la prioridad es el derecho que



asegura, a quien tenga una solicitud en el extranjero, para presentarla también en Chile, dentro del plazo
que la ley o un tratado internacional ratificado por Chile establezca.

Regalia: retribucion, remuneracion o pago periddico que el licenciatario debe al titular de un derecho de
propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquél.

Reivindicacion o Clausula: es la enunciacidn y delimitacion de lo que en definitiva queda protegido por una
patente de invencion o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:

- Nimero

- Preambulo

- La expresion "caracterizado", y

- La caracterizacion.

Reivindicacion independiente: es aquella que designa el objeto de la invencidn y sus caracteristicas
principales. El pliego puede contener mas de una reivindicacién independiente de la misma o distinta
categoria, manteniendo la unidad de invencién, si el objeto de la solicitud no puede ser cubierto
adecuadamente por una sola reivindicacion independiente.

Reivindicacion dependiente: es aquella que contiene las caracteristicas de otra reivindicacidn y que precisa
los detalles o alternativas adicionales para las que se solicita.

Reivindicacion dependiente multiple: es aquella que se refiere a mas de una reivindicacion de numeracién
anterior del mismo pliego.

Solicitud: formulario ingresado ante el Instituto conforme a los requisitos técnicos dispuestos al efecto, en
el cual consta la informacion basica relativa al solicitante y al derecho o gestién que requiere. En aquellos
casos en que la Ley, este reglamento o las demds normas aplicables exijan la presentacidon de antecedentes
adicionales, se entendera que estos integran la solicitud.

- Titulo: documento que, emitido por el Instituto en conformidad a las normas del presente reglamento,
acredita el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial.

TITULO 1l
DE LAS SOLICITUDES Y ANTECEDENTES

Articulo 32.- Toda solicitud se presentara ante el Instituto haciendo uso de los canales dispuestos por éste.
Una vez ingresada la solicitud, se le asignara fecha y hora de ingreso; y un nimero correlativo que servira
para identificarla durante su tramitacion.

Articulo 42.- A toda solicitud deberdn acompanfarse los demds antecedentes que la Ley y este reglamento
establecen en cada caso, ademas de los exigidos por otras normas aplicables al ingreso de solicitudes ante
los drganos de la Administracién del Estado.

Toda la documentacion se deberd acompanfar en conformidad a los requerimientos y estandares
compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Articulo 52.- Una vez ingresada la solicitud, el Instituto confirmara este hecho al solicitante, con indicacidon
de la fecha, hora y nimero correlativo correspondiente.

Articulo 62.- Toda solicitud para el registro de marcas comerciales contendra, al menos, las siguientes
menciones:

a) Nombre completo o razén social; género, cuando corresponda; RUT, si tuviere; correo electrénico
y domicilio del solicitante; e igual informacién sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A eleccion
del solicitante podrd, ademas, indicar el nimero de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o
representante;



b) Especificacion clara de la marca. La marca se debera manifestar en cualquier forma que se
considere adecuada usando la tecnologia generalmente disponible, siempre que pueda ser representada o
reproducida en el registro de manera clara, precisa, completa en si misma, facilmente accesible, inteligible,
duradera y objetiva, de un modo que permita al Instituto determinar con claridad y exactitud el objeto
preciso de la proteccion solicitada;

c) Especificaciéon de los productos y/o servicios que llevaran la marca y la(s) clase(s) del Clasificador
Internacional para las cuales se solicita proteccién.;

d) Traduccion de la marca. En los casos que el signo pedido incorpore una o mds expresiones en
idioma distinto del espafiol, éstas deberan traducirse al espafiol, al momento de describir la marca;

e) Firma del solicitante, apoderado o representante si lo hubiere; y

f) Los demas antecedentes exigidos para dar cumplimiento a las normas aplicables al ingreso de
solicitudes ante los drganos de la Administracién del Estado, en conformidad a los requerimientos y
estandares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Articulo 72.- A toda solicitud de marca comercial debera acompafiarse:

a) Tratandose de la solicitud de marcas figurativas o mixtas, deberad adjuntarse la marca en alguno
de los formatos aceptados por el Instituto.

b) Para el registro de un nombre propio, se adjuntaran los documentos que acrediten que dicho
nombre pertenece al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento de que habla la letra c) del
articulo 20 de la Ley. En el caso de solicitarse el registro de un nombre que no corresponda a persona natural
alguna, debera acompafiarse una declaracion jurada en tal sentido.

¢) Un poder otorgado en conformidad al articulo 15 de la Ley o indicacidn del nimero de custodia
del mismo ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante a los efectos de
tramitar el registro de derechos de propiedad industrial.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, el Instituto podra, ademas, requerir
documentos en que conste la personeria de su representante, si del examen de los antecedentes lo estima
necesario.

d) En el caso de marcas que consistan en signos no tradicionalmente susceptibles de representacién
grafica, antecedentes que permitan especificar claramente la marca solicitada, en conformidad a los
requerimientos y estandares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Los documentos deberan ser presentados en idioma espafiol.

Articulo 82.- Tratdndose de solicitudes de marcas colectivas o de certificacidon, debera acompafiarse ademas
un reglamento de uso, el que debera contener las menciones que dispone el articulo 23 bis Cde la Ley y las
siguientes:

a) Caracteristicas, cualidades o modos de elaboraciéon, comunes a los productos o servicios en el
caso de las marcas colectivas, y la calidad, los componentes, el origen o cualquier otra caracteristica de los
correspondientes productos o servicios que se acreditardn, certificaran o garantizaran mediante la marca de
garantia o certificacion;

b) Requisitos de afiliacidn para los usuarios de la marca colectiva;

c) Descripcion de los métodos de control de la marca;

d) Derechos y deberes de los usuarios autorizados al uso de la marca;

e) Sanciones por incumplimiento del reglamento de uso; y

f) Forma de modificacidn del reglamento de uso.



Articulo 92.- Toda solicitud de patente de invencidon o modelo de utilidad contendrd, al menos, las siguientes
menciones:

a) Nombre completo o razén social; género, cuando corresponda; RUT, si tuviere; correo electréonico
y domicilio del solicitante; e igual informacién sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A eleccidon
del solicitante podrd, ademas, indicar el nimero de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o
representante;

b) Nombre completo del inventor, género, nacionalidad y domicilio;

c) Titulo del invento;

d) Numero, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere;

e) Declaracién formal de novedad, propiedad y utilidad de la invencidn, segun el articulo 44 dela Ley;

f) Firma del solicitante o de su apoderado, o representante si lo hubiere;

g) Declaracidn, en su caso, del caracter de divisional, citando el nimero de la solicitud original que

se encuentre pendiente de resolver por el Instituto;

h) Declaracién, ensu caso, dela existencia de divulgaciones a que se refiere el articulo 42 de la Ley; y

i) Los demads antecedentes exigidos para dar cumplimiento a las normas aplicables al ingreso de
solicitudes ante los érganos de la Administracién del Estado, en conformidad a los requerimientos y
estandares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Ademas, se deberan acompaiiar los siguientes documentos, en la forma que determine el Instituto:

a) Un poder otorgado en conformidad al articulo 15 de la Ley o el numero de custodia del mismo
ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante, a los efectos de tramitar el
registro de derechos de propiedad industrial.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, el Instituto podra, ademas, requerir
documentos en que conste la personeria de su representante, si del examen de los antecedentes lo estima
necesario;

b) Si el solicitante es una persona diferente del inventor, deberd acompafiar el documento que
acredite la transferencia o transmision de los derechos, y

¢) Los documentos a que se refieren los articulos 43 y 58 de la Ley, seguin se trate de una patente de
invencién o modelo de utilidad, respectivamente.

Los documentos deberan ser presentados en idioma espafiol.

Articulo 10.- Tratandose de solicitudes de patente provisional, se estara a lo dispuesto en el articulo 40 de la
Ley y no se exigira la presentacion de reivindicaciones ni de las declaraciones a que se refiere el articulo 44
de la Ley.

Articulo 11.- Toda solicitud de dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados, contendrd, al menos, las siguientes menciones:

a) Nombre completo o razén social; género, cuando corresponda; RUT, si tuviere; correo
electrénico y domicilio del solicitante; e igual informacién sobre su apoderado o representante, si lo
hubiere. A eleccion del solicitante podra, ademas, indicar el nimero de su cédula nacional de identidad y el
de su apoderado o representante;

b) Nombre completo, género, nacionalidad y domicilio del creador;

c) Titulo;

d) Declaracion formal de las condiciones establecidas en el articulo 44 de la Ley, en lo que
corresponda;

e) Firma del solicitante o de su apoderado o representante, si lo hubiere;



f) Declaracion, en su caso, del caracter de divisional, citando el numero de la solicitud original que

se encuentre pendiente de resolver por el Instituto;

g) Declaracion, ensu caso, de la existencia de divulgaciones a que se refiere el articulo 42 de la Ley; y

h) Los demas antecedentes exigidos para dar cumplimiento a las normas aplicables al ingreso de
solicitudes ante los drganos de la Administracion del Estado, en conformidad a los requerimientos y
estandares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Ademas, se deberan acompaiiar los siguientes documentos, en la forma que determine el Instituto:

a) Si el solicitante es una persona diferente del creador, debera acompanar el documento que
acredite la transferencia o transmisién de los derechos;

b) Los documentos a que se refieren los articulos 64 y 80 de la Ley, segln se trate de un dibujo o
disefo industrial, o esquemas de trazados o topografia de circuitos integrados, respectivamente; y

¢) Un poder otorgado en conformidad al articulo 15 de la Ley o indicacién del nimero de custodia
del mismo ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante, a los efectos de
tramitar el registro de derechos de propiedad industrial.

Los documentos deberan ser presentados en idioma espafiol.

Articulo 12.- Toda solicitud de indicacién geografica o de denominacién de origen contendrd, al menos, las
siguientes menciones:

a) Nombre completo o razdén social; RUT, si tuviere; correo electrénico y domicilio del solicitante; e
igual informacidén sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A eleccion del solicitante podr3,
ademds, indicar el numero de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante, en su
caso;

b) Declaracion de que el solicitante se encuentra habilitado para solicitar la indicacién geografica o
denominacién de origen, conforme al articulo 94 de la Ley;

¢) La indicacién geografica o denominacion de origen;

d) Indicacidn del pais de origen de la indicacidn geografica o denominacién de origen;

e) El 4rea geografica de produccion, extraccion, transformacién o elaboracién del producto que se
distinguira con la indicacion o denominacion, delimitandola a los caracteres geograficos y la division
politico-administrativa del pais;

f) La descripcion detallada del producto o los productos que distinguira la indicacion o
denominacion solicitada, asi como sus caracteristicas o cualidades esenciales del mismo;

g) Firma del solicitante o de su apoderado o representante, si lo hubiere; y

h) Los demas antecedentes exigidos para dar cumplimiento a las normas aplicables al ingreso de
solicitudes ante los d6rganos de la Administracion del Estado, en conformidad a los requerimientos y
estandares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Ademas, se deberan acompafiar los siguientes documentos, en la forma que determine el Instituto:

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

b) Un proyecto de reglamento especifico de uso y control de la indicacion o denominacidn
solicitada;

c) Un plano deslindado de la zona geografica especifica que corresponde a la Indicacion Geografica
o Denominacién de Origen, atendiendo a los caracteres geograficos y a las divisiones
politicas-administrativas, cuya proteccidn se solicita;

d) Antecedentes que acrediten que el solicitante se encuentra habilitado para solicitar la indicacion
geografica o denominacidén de origen, conforme al articulo 94 de la Ley;



e) Cuando se trate de una indicacidn geografica o denominacidn de origen extranjera, documentos
que justifiquen la existencia y el origen de la misma; salvo cuando hayan sido previamente reconocidas por
tratados internacionales ratificados por Chile; y

f) Se deberd acompaiiar un poder otorgado en conformidad al articulo 15 de la Ley o indicacién del
numero de custodia del mismo ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o representante, a
los efectos de tramitar el registro de derechos de propiedad industrial.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, el Instituto podra, ademas, requerir
documentos en que conste la personeria de su representante, si del examen de los antecedentes lo estima
necesario.

Los documentos deberan ser presentados en idioma espafiol.

Articulo 13.- La publicacion a que se refiere el articulo 4 de la Ley debera requerirse al Diario Oficial por el
solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los 20 dias siguientes a la aceptacién a tramite para el caso de
marcas comerciales y de 60 dias para las patentes de invencion, modelos de utilidad, dibujos y disefios
industriales, esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados e indicaciones geograficas y
denominaciones de origen.

Las publicaciones deberan contener al menos:

En el caso de las marcas comerciales, el nimero de solicitud, nombre completo o razén social del
solicitante, una representacion adecuada de la marca solicitada y su etiqueta, en su caso, e indicacion de la
cobertura solicitada.

En el caso de las patentes de invencidn, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales,
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, el nimero de solicitud, nombre completo o razén
social del solicitante, extracto explicativo del contenido del derecho cuya proteccién se pretende.

Tratandose de indicaciones geograficas o denominaciones de origen, el niumero de solicitud,
nombre completo o razén social del solicitante, designacidn de la indicacidon geografica o denominacion de
origen, la descripcidn del producto o productos que distinguird y la zona geografica en la cual se aplicara.

La solicitud de marca, indicacion geografica o denominacion de origen, cuyo extracto no se
publicare dentro del plazo sefalado en este articulo, se tendra por no presentada. En iguales circunstancias,
tratandose de patentes de invencidon, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, la solicitud se tendra por abandonada procediéndose a su
archivo.

Los errores en la publicacion, que no sean sustanciales, podran corregirse con una resolucion
pronunciada de oficio o a peticion de parte.

En el caso de los errores de publicacién, que sean sustanciales, deberd procederse a una nueva
publicacién dentro del plazo de 10 dias, contado desde la fecha de la resolucion que asi lo ordene.

Las diferencias de colores o pequefias distorsiones de forma que puedan producirse normalmente
en el proceso de publicacién, no afectaran la validez de aquella.

TITULO 1l
DEL PROCEDIMIENTO COMUN PARA LA OBTENCION DEL DERECHO

Articulo 14.- Toda solicitud de un derecho de propiedad industrial se presentara en idioma espanol. El
Instituto formard un expediente que contendrd las presentaciones, documentos, gestiones y antecedentes
que digan relacion con el procedimiento de otorgamiento, incluidas las etapas de apelacion, si las hubiere, y
que se cerrard con la decisidn firme del Instituto.



Articulo 15.- Las solicitudes podran ser presentadas a nombre de una o mas personas. En este segundo caso,
se designara un mandatario o apoderado comun.

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud, se regulara por la ley comun. Sin
embargo, existiendo pacto de indivisién u otra convencidn relativa a la comunidad, podra acompafiarse en
cualquier momento y se adjuntard al expediente o se inscribira al margen del registro, si el derecho ya
hubiere sido otorgado.

Articulo 16.- El examen preliminar sera realizado por el Instituto, debiendo verificar que la presentacion
cumpla con lo dispuesto en los articulos 14, 15, 40, 43, 58, 64 y 80 de la Ley y articulos 11, 12 y 51 de este
reglamento, segln corresponda.

Se evacuara un informe del examen preliminar en el que se indicara el tipo de solicitud de que se
trate (patente de invencidon, modelo de utilidad, dibujo o disefio industrial y esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados), una clasificacidn técnica preliminar y las observaciones pertinentes a la
presentacion.

Adicionalmente, los expertos del Instituto confeccionaradn el extracto para publicar que, a su juicio, mejor
interprete la materia solicitada.

En el examen preliminar, se deberd indicar cual es el o los dibujos mas representativos de la
invencién, modelo de utilidad, dibujo y disefio industrial, esquemas de trazados o topografias de circuitos
integrados, a fin que una imagen de éstos sea incluida en la publicacidn a que se refiere el articulo 14 de este
reglamento. Para tal efecto, la resolucidn respectiva sefialara detalladamente cudl es el o los dibujos que se
publicaran.

Articulo 17.- Estando firme la resolucidn que acepta la solicitud a registro y habiéndose acreditado el pago
de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio establecido en el articulo 18 bis A de la Ley, se
procederd a la confeccién del Registro y podra extenderse el titulo respectivo. Este titulo deberd estar
firmado por el Director Nacional del Instituto y por el Conservador respectivo, segun el tipo de derecho de
que se trate.

Articulo 18.- En caso que dos o mas solicitudes de derechos de propiedad industrial interfieran entre si,
tendra prioridad la solicitud que haya ingresado primero al Instituto, sin perjuicio que, mediante el debido
proceso ante el Director Nacional del Instituto, se determine quién es el verdadero creador.

Articulo 19.- Cuando un solicitante desee acogerse al beneficio de diferir el pago de los derechos
establecidos en la Ley, deberd requerirlo por escrito junto a la respectiva solicitud, acompanando una
declaracidn jurada de carecer de medios econdmicos y los demas documentos necesarios para acreditar esta
circunstancia, tales como, informe social y certificados de renta.

Si el solicitante no consigue acreditar su carencia de medios econdmicos, el Instituto resolvera
exigiendo el pago de los derechos correspondientes dentro del plazo de 30 dias.

Los derechos y honorarios que se hayan diferido en conformidad a este articulo, se deberan pagar
dentro de los dos afios siguientes a la fecha de aceptacién de la solicitud a registro. Antes del vencimiento de
este plazo, podra solicitarse una proérroga hasta por dos afos. El Instituto declarard la caducidad del derecho
cuando no se efectue el pago dentro de los plazos previstos precedentemente.

Si concedido el beneficio establecido en el articulo 18 bis A de la Ley, la solicitud se tiene por
abandonada definitivamente o desistida, en la misma resolucidn el Instituto ordenara fundadamente el pago
dentro de 30 dias, de todas las cantidades diferidas, lo que no serd aplicable si la solicitud del articulo 18 de
la Ley, fuere definitivamente rechazada.



Articulo 20: El procedimiento de devolucién del monto consignado que contempla el articulo 18 bis C de la
Ley se desarrollara conforme a los estandares técnicos de los sistemas tecnolégicos disponibles y de acuerdo
a requerimientos compatibles con los canales dispuestos al efecto por la autoridad correspondiente.

Articulo 21.- La resolucion que autoriza la inscripcion de cualquier derecho de Propiedad Industrial, se
notificard por medio electrénico, sin perjuicio de su inclusidn en el estado diario.

El Instituto confeccionara y publicara el estado diario al que alude el articulo 13 de la Ley, en
conformidad a los estandares técnicos de los sistemas tecnoldgicos disponibles y de acuerdo a los
requerimientos compatibles con los canales dispuestos por éste.

Las notificaciones que de acuerdo a la Ley deban realizarse por medio electrénico, seran dirigidas al
medio electrénico definido en el expediente correspondiente, conforme a los estandares técnicos de los
sistemas tecnoldgicos disponibles.

TITULO IV
DE LAS MARCAS COMERCIALES

Articulo 22.- La representacion de la marca definird el objeto del registro. En los casos en que la
representacién vaya acompafiada de una descripcién escrita, esta debera concordar con la representacion y
no extender su dmbito de proteccidn. La marca comercial que consista en una letra, cifra o niumero,
necesariamente debera estar representada en forma grafica, con un disefio caracteristico que le otorgue
distintividad.

Tratandose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberdn ser presentadas Unicamente
como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.

Articulo 23.- Presentada una solicitud de marca, correspondera al Conservador efectuar un analisis sobre el
cumplimiento de los requisitos formales de registro y ordenar la correspondiente publicacion.

Si en el examen del Conservador se detectare algun error u omisidn, 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 correccidon dentro del plazo sefialado, la solicitud se tendra por
abandonada. De la resolucién que declare abandonada la solicitud se podra reclamar ante el Director
Nacional del Instituto, de acuerdo a las normas generales. De no ser aceptada la reclamacion, la solicitud se
tendra por abandonada.

Articulo 24.- Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Director Nacional del Instituto harad un analisis de
fondo de la solicitud, sefialando si advierte la existencia de causales que justifiquen un rechazo de oficio.

De estas observaciones se dara traslado al solicitante conjuntamente con las oposiciones que se
hubieren presentado, por el término de 30 dias, vencido este plazo, se haya o no evacuado el traslado, el
Director Nacional del Instituto pronunciara la resolucion final aceptando o rechazando la marca, recibiendo
la causa a prueba o citando a oir sentencia, segln corresponda a expedientes voluntarios o contenciosos,
respectivamente. En la resolucidn final, la solicitud no podra ser rechazada por una causal diferente a las
contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Director Nacional del Instituto.

Articulo 25.- El Director Nacional del Instituto podra solicitar informes a otros organismos y entidades,
cuando asi lo dispongan normas de caracter legal o reglamentario. Ademas, podra solicitarlos cuando, para
un mejor conocimiento del asunto estime relevante esa informacidn, en atenciéon a los conocimientos
técnicos que esos organismos posean.



Articulo 26.- Las marcas registradas deberan utilizarse en la misma forma en que ha sido aceptado su
registro, sin perjuicio de las demas formalidades contenidas en el presente reglamento. Las disminuciones o
ampliaciones del tamafio de la marca figurativa o mixta no incidiran en la proteccién, concurriendo los
demas requisitos legales y reglamentarios.

Articulo 27.- La solicitud de renovacion de una marca se podra presentar 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 de la Ley, sobre pago de derechos.

El registro renovado tendra vigencia desde la fecha de vencimiento de la marca objeto de la
solicitud de renovacion.

El Conservador podra requerir las correcciones o modificaciones que estime necesarias respecto de
aquellos elementos no reivindicables que pudiesen figurar en el registro cuya renovacion se solicita.

TITULOV
DE LAS INVENCIONES

Articulo 28.- El Instituto dispondrad el formato aplicable a los antecedentes que se acompafien a las
solicitudes de patente.

Articulo 29.- Las unidades deberdn expresarse en sistema métrico decimal y grados Celsius.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se expresen unidades distintas, debera agregarse su
equivalencia en el sistema métrico decimal y en grados Celsius, conservando las unidades originales entre
paréntesis.

Los simbolos, terminologia o unidades utilizadas en las férmulas que se acompafien en cualquier
memoria descriptiva, comprenderan sélo aquellos que sean convencionalmente aceptados en la respectiva
ciencia o arte y deberan ser utilizados uniformemente en toda la presentacion.

Articulo 30.- Toda solicitud debera tener un titulo determinado inicialmente por el solicitante, el que debera
ser claro y preciso, de modo tal que cualquiera persona versada en la técnica o arte pueda formarse una idea
de cual es el problema técnico que resuelve y de la forma que éste se soluciona.

En ningln caso se admitiran palabras de fantasia o que no tengan un significado claramente
establecido en la técnica o especialidad de que se trate.

Con todo, una vez analizada la solicitud y antecedentes técnicos, el perito o examinador, podra
proponer al Director Nacional del Instituto un nuevo titulo para la invencidn que cumpla mas exactamente
con los requisitos establecidos en el inciso primero de este articulo.

Articulo 31.- Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el articulo 42 de la
Ley, deberd hacerlo junto a la presentacién de la solicitud, acompafiando un escrito en el cual sefialara
cuales son y en qué consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la documentacidn correspondiente,
que esté disponible al momento de la presentacion. La referida documentacidn se podra acompafiar hasta
antes que la solicitud sea aceptada a tramite, si no fuere asi, se tendra por no alegada la existencia de la
divulgacion.

Articulo 32.- El resumen consistird en una sintesis de la invencién y una indicacién del campo técnico o
sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicacién. Se presentard en conformidad a los requerimientos y
estandares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.



El resumen debera permitir la comprension esencial del problema técnico que se resuelve, de su
solucién y aplicacidn, debiendo incluir una figura representativa de la invencién, cuando corresponda.

Cuando la invencidn contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una
Denominacién Comun Internacional, ésta debe ser incluida en el resumen.

Articulo 33.- La memoria descriptiva del invento se debera presentar en texto formando cuerpo aparte e
incluird descripcion de lo conocido en la materia, descripcion de los dibujos (si los hay), descripcion de la
invencién y ejemplos de aplicacion, cuando corresponda.

La descripcion de lo conocido en la materia comenzara introduciendo el campo de aplicacién
preferente de la invencion, citando el problema técnico que ésta aborda y hard una referencia a las
soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo mas cercanas y actuales
posibles -desde el punto de vista tecnolégico- destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripcidn de la invencion es una explicacion detallada y clara de la invencidén en referencia a las
partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente completa como
para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiere pueda "reproducir la
invencion".

Cuando la invencidon comprenda un material bioldgico vivo, incluyendo virus, o su procedimiento de
obtencion, de tal manera que la invencion no pueda ser reproducida cabalmente en la memoria descriptiva,
el Instituto podra solicitar que dicho material sea depositado en un organismo internacionalmente
reconocido para tales efectos, debiendo indicarse la institucidn y nimero de registro respectivo.

Cuando la invencidn contenga o consista en una sustancia farmacéutica que posea una
Denominacion Comun Internacional, ésta debe ser incluida en la memoria descriptiva.

Los ejemplos de aplicacion de la invencidn consistiran en una exposicién detallada de, a lo menos,
un modo de realizacidn de la invencién y podran apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere,
de tal forma que sirva para hacer reproducible la invencidn.

Articulo 34.- Una solicitud sélo podrd referirse a una invencién. Podra referirse también a un grupo de
invenciones que mantengan la unidad de la invencidn, es decir, relacionadas de tal manera que entre si
conformen un Unico concepto inventivo general.

El hecho que una patente se otorgue contraviniendo el principio de la unidad de invencién no serd
causal de nulidad del derecho, pero una vez constatada esta circunstancia, y a peticion del titular, el Director
Nacional del Instituto debera proceder a la division de la invencién, por el tiempo que le falte para expirar. La
resolucion del Director Nacional del Instituto, que ordene efectuar la division de la patente se notificara al
titular por medio electrdnico, procediendo posteriormente a extender los nuevos titulos y dejar constancia
de ello en el registro original.

Sélo se puede proteger una sola solucidn basica a un problema de la técnica en una misma solicitud
por lo que es necesario que cada una de las clausulas converjan a la o a las reivindicaciones independientes
mediante enlaces apropiados, siempre que éstas tengan unidad de invencidn.

Articulo 35.- Las reivindicaciones definiran la materia que sera objeto de la proteccion y deberan estar
sustentadas en la memoria descriptiva. Consistiran exclusivamente en una descripcion de los medios
precisos que conducen a un resultado novedoso. Estaran precedidas por un nimero arabigo y seran tantas
como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invencion.

El contenido de las reivindicaciones debera ser autosuficiente y, por consiguiente, no podran hacer
referencia a partes de la memoria descriptiva, a menos que sea absolutamente necesario, circunstancias que
seran calificadas en el respectivo peritaje de la invencion. Con todo, en las reivindicaciones se podran incluir
las referencias numeéricas que se mencionen en los dibujos que acompaiien a la solicitud.



Articulo 36.- El pliego de reivindicaciones se presentara en texto formando cuerpo aparte y debera contener
una primera clausula independiente que designe el objeto de la invencidn y sus caracteristicas principales
que podran ser detalladas en las siguientes reivindicaciones.

Las reivindicaciones estaran estructuradas por un numero arabigo, un predmbulo, la expresidon
"caracterizado" y la caracterizacion de que se trata.

No se aceptaran dentro de las reivindicaciones, frases del tipo "segun los dibujos acompariados",
"de acuerdo a lo explicado en la descripcion adjunta”, u otras similares.

Articulo 37.- El predmbulo de la reivindicacién define el invento en la materia a que se refiere con indicacidon
del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de la clausula debe incluir los elementos comunes
que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto, no debe contener elementos novedosos.

Al preambulo le seguird la caracterizacion de la reivindicacion enlazada por la expresion
"caracterizado". Esta ultima debera estar siempre presente en cada una de las clausulas, teniendo por objeto
separar el predmbulo de la caracterizacion para poder distinguirlos y deberd estar destacada en negrilla o
escrita con letras mayusculas, para facilitar su localizacién en la etapa de recepcion.

La caracterizacion es la parte medular de una cldusula por cuanto define los elementos,
combinaciones o agrupaciones de ellos, que se constituyen en el aporte técnico que reune las condiciones
de aplicacién industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto el mérito para otorgar una patente. Estos
elementos deben estar necesariamente en cada una de las reivindicaciones, dejando la primera para
reconstruir la invencidn y las reivindicaciones dependientes para especificar dichos elementos.

Articulo 38.- La definicién del invento propiamente tal, asi como lo que en definitiva queda protegido por el
derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel contenido, exclusivamente, en el pliego de
reivindicaciones aceptado por el Instituto. Sin embargo, la memoria descriptiva y los dibujos serviran para
interpretar las reivindicaciones.

Cada solicitud podra contener una o mas reivindicaciones independientes, siempre que
correspondan a la misma unidad inventiva y estén debidamente ligadas.

Un pliego de reivindicaciones podra incluir una reivindicacién independiente de producto que podra
estar ligada a una reivindicacion independiente de proceso o procedimiento especialmente concebido para
su fabricacion y con una que individualice el aparato o medio creado especialmente para llevarlo a cabo.

Las reivindicaciones dependientes, esto es aquellas que comprenden caracteristicas de una o varias
reivindicaciones anteriores de la misma categoria, haran siempre referencia al nUmero o niumeros de las
reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterizacién adicional, en las que se entenderan
incorporadas las limitaciones de la reivindicacion de la cual dependen. De preferencia se agruparan
seguidamente de la reivindicacion de la cual dependan.

Una reivindicacion dependiente multiple puede servir de base para una nueva reivindicacidn
dependiente.

Articulo 39.-Ingresada la solicitud al Instituto, el solicitante podrd modificarla hasta antes que sea aceptada a
tramite. Si dicha modificacién incluye materia que no fue originalmente presentada con la solicitud, su fecha
de prioridad serd la de la modificacion.

Una vez que sea aceptada a tramite, el solicitante podra modificar la solicitud, siempre que dicha
modificacidon no implique ampliacion del contenido de la solicitud aceptada a tramite.

Si la modificacidn invalida el andlisis de fondo practicado a la solicitud, el Instituto podra decretar un
nuevo analisis pericial a costa del solicitante.



Articulo 40.- Se entendera por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los graficos. La presentacion
podra contener alguna de estas categorias, en cuyo caso, deberan realizarse mediante un trazado técnico o
convencional y en color exclusivamente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por lineas,
debiendo omitir todo tipo de rétulos.

Los dibujos deberan presentarse en cuerpo aparte, ejecutarse con claridad, y en una escala que
permita su reduccion con definicion de detalles, pudiendo contener una o mas figuras, debiendo éstas
enumerarse en forma correlativa.

Articulo 41.- Los diagramas de flujo podran contener palabras aisladas siempre que sean de uso frecuente en
la técnica, tales como entrada, salida, mezclar, configurar, oxidar u otras.

Los graficos deberan contener dos tipos de anotaciones por cada eje de referencia; simbolo, palabra
o palabras del pardmetro fisico o quimico que represente el eje coordenado, y simbolo de la unidad en
sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta mas detallada de los pardmetros y unidades en la memoria
descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir diferentes tramos de curvas del grafico, deberan sefialarse
mediante referencias numeéricas, las que deberdn ser descritas en la memoria descriptiva.

Articulo 42.- Los dibujos y figuras se presentaran en conformidad a los requerimientos y estandares
compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Los dibujos y figuras no contendran textos explicativos, los que se incorporaran en la memoria
descriptiva.

No se deberan acotar las figuras y tendran que guardar la debida proporcion y escala entre sus
distintos elementos, partes y piezas.

Articulo 43.- El solicitante podra dividir su solicitud en dos o mas solicitudes, hasta antes del nombramiento
del perito, mientras no amplie el campo de la invencién segun el contenido de la memoria descriptiva
aceptada a tramite.

Articulo 44.- El Instituto podra en cualquier momento del procedimiento determinar la modificacidon o
divisiéon de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantea dos o mas soluciones a un problema
técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas independientemente una de otra.

De igual forma, podra fusionar solicitudes que planteen una solucién técnica que por separado no
tienen consistencia o son mutuamente dependientes una de otra, produciendo el mismo resultado.

En todos los casos la division de una solicitud dard origen a una o mas nuevas solicitudes, segun
corresponda, las que conservaran la prioridad local de la solicitud original.

TITULO VI
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Articulo 45.- Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invencién serdn aplicables, en lo
pertinente, a los modelos de utilidad.

Toda solicitud de modelo de utilidad debera ser acompafiada por los documentos sefialados en el
articulo 58 de la Ley, en conformidad a los requerimientos y estandares compatibles con los canales
dispuestos por el Instituto.



TITULO VII
DE LOS DIBUJOS Y DISENOS INDUSTRIALES

Articulo 46.- Toda Solicitud de dibujo o disefio industrial deberd ser acompafiada por los documentos
sefialados en el articulo 64 de la Ley, en conformidad a los requerimientos y estandares compatibles con los
canales dispuestos por el Instituto.

Todas aquellas disposiciones relativas a patentes de invencion seran aplicables, en lo pertinente, a
los dibujos y disefios industriales.

Articulo 47.- La memoria descriptiva se estructurara presentando una introduccién y una descripcidn de los
dibujos.

En la introduccién se indicara el objeto industrial de que se trata y la aplicacion de preferencia.

En la descripcion se debera asociar el nimero de cada figura con su significado general, sin entrar
en detalles de geometria, debiendo indicar el tipo de vista que se presenta y las proporciones o dimensiones
relativas, sin expresion de unidades particulares, para cada uno de los elementos que configuran el disefio,
de modo que sea posible reconstruir la imagen del objeto con la sola lectura de esta descripcion.

Articulo 48.- Los dibujos del disefio deberan contener, a lo menos, una vista en planta superior, una vista en
elevacion, una vista en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, seguin la complejidad del disefio.
En el caso de los dibujos industriales, serd suficiente con la representacidn en un plano de la
reproduccién del dibujo que se pretende proteger.
Como complemento podran acompafiarse fotografias, pero no podran sustituir a los dibujos. Todas
las figuras de los dibujos deberan numerarse.

Articulo 49.- Dibujos y disefios industriales formaran registros independientes, entre si.

Articulo 50.- Para los efectos de determinar la novedad de dibujos y disefios industriales, se consideraran
también como arte previo los dibujos, disefios o figuras que sean constitutivos de otro derecho de Propiedad
Intelectual como marcas, derechos de autor, modelos de utilidad u otros.

TITULO VI
DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE DIBUJOS Y DISENOS INDUSTRIALES

Articulo 51.- Tratandose de solicitudes de certificado de depdsito de dibujos y disefios industriales, el
solicitante deberd sefialar su intencién de tramitar la solicitud conforme al procedimiento abreviado para la
obtencion de un certificado de depdsito, establecido en el parrafo 2° del Titulo V de la Ley, cumpliendo los
requerimientos y estandares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

Articulo 52.- Emitido un certificado de depdsito de dibujos y disefos industriales, se procederd a la
publicaciéon del extracto correspondiente, la que debera requerirse al Diario Oficial por el solicitante bajo su
responsabilidad, dentro de los 20 dias siguientes, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la
respectiva solicitud.

Esta publicacion debera contener, al menos, el numero de solicitud, el nombre completo o razén
social del solicitante, el titulo del dibujo o disefio industrial objeto del correspondiente certificado de
depdsito, una figura representativa del dibujo o disefo industrial objeto del correspondiente certificado de
depdsito, ademads de indicar que el dibujo o disefio industrial fue objeto del procedimiento abreviado



conforme al Parrafo 2° del Titulo V de la Ley y, por lo tanto, no ha aprobado un examen sustantivo que
habilite a su titular a ejercer las acciones contempladas en el parrafo 1° del titulo V de la Ley.

Los errores en la publicacion, que no sean sustanciales, podran corregirse con una resolucion
pronunciada de oficio o a peticion de parte.

En el caso de los errores de publicacién, que sean sustanciales, debera procederse a una nueva
publicacién dentro del plazo de 10 dias, contado desde la fecha de la resolucion que asi lo ordene.

Articulo 53.- En caso de presentarse una solicitud de examen de fondo conforme al articulo 67 bis F de la Ley,
se dara inicio a la etapa de examen de fondo del dibujo o disefio industrial objeto del correspondiente
certificado de depdsito, para verificar si cumple los requisitos exigidos en el articulo 62 de la Ley.

Formuladas las observaciones al informe pericial o encontrandose vencido el plazo para hacerlo, la
solicitud se pondrd en estado de resolver.

De no aprobarse el examen de fondo, el Instituto procedera de oficio a la cancelacién del certificado
de depdsito.

Si el examen resulta favorable, se continuarad con la tramitacién de la solicitud de dibujo o disefio
industrial objeto del correspondiente certificado de depdsito. El Instituto notificara este hecho al titular, por
medio electrdnico, para que proceda a la publicacién de un extracto en el Diario Oficial dentro del plazo de
20 dias, a su costo, bajo apercibimiento de tener por abandonada la solicitud si asi no lo hiciere. El extracto
deberd contener:

- Numero de Registro del certificado de depédsito.

- Nombre completo o razén social y RUT del titular del certificado de depdsito de dibujo o disefio
industrial.

- Titulo del dibujo o disefio industrial objeto del correspondiente certificado de depdsito.

- Una figura representativa del dibujo o disefio industrial objeto del correspondiente certificado de
deposito.

- Indicaciéon de que la solicitud ha obtenido examen favorable de dibujo o disefio industrial.

Articulo 54.- El procedimiento de oposicion se desarrollara conforme a las reglas generales, teniendo en
consideracion que el Instituto dictard resolucion requiriendo al perito correspondiente que emita la
Respuesta Pericial, al tenor de los antecedentes aportados en la etapa de oposicion y la prueba rendida en
autos, en su caso.

Las partes podran formular sus observaciones a la Respuesta Pericial dentro del plazo de 60 dias
contado desde su notificacion.
Formuladas las observaciones a la Respuesta Pericial o encontrandose vencido el plazo para hacerlo, la
solicitud quedara en estado de resolver, conforme a las normas aplicables al procedimiento general de
registro.

TITULO IX
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADOS O TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Articulo 55.- Todas las disposiciones relativas a patentes de invencidn, seran aplicables a los esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados, en lo pertinente.

Articulo 56.- Toda solicitud de esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados deberd ser
acompafada de los documentos sefialados en el articulo 80 de la Ley.

El prototipo o maqueta debera permitir la identificacion y representacion grafica de la topografia,
de manera que revele la estructura tridimensional por dibujos, fotografias o por ambos. Las fotografias



deberan presentarse conforme a los requerimientos y estandares compatibles con los canales dispuestos por
el Instituto.

La estructura que debe ser revelada corresponde a:
a) Los esquemas para la fabricacion del producto.
b) Las mdscaras o parte de las mascaras para la fabricacién del producto.
c) Las capas del producto.

Podran también acompafiarse los documentos complementarios que el solicitante estime
necesarios para representar e individualizar el producto

Articulo 57.- La duracién de la proteccion de los esquemas de trazados o topografias de circuitos integrados
se contara desde la fecha de presentacion de la solicitud de registro o de la primera explotacion comercial en
cualquier parte del mundo. Para estos efectos, el informe pericial deberd declarar expresamente si ha
identificado algin documento que dé fe cierta de esta fecha, o de la fecha de la solicitud de registro mas
antigua en el extranjero, la que sera tomada como fecha de la explotaciéon comercial a falta de aquella. De no
existir ninguna de estas fechas, el plazo se contara desde la fecha que declare el solicitante conforme al
articulo 81 de la Ley. En ningun caso el plazo de duracién de la proteccién podra contarse desde una fecha
posterior a aquella de la presentacion de la solicitud.

TiTULO X
INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Articulo 58.- El registro de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen estara a cargo del
Conservador de Marcas, por considerarse éstas, al igual que las marcas comerciales, signos distintivos.

Articulo 59.- El proyecto de reglamento de uso y control a que se refiere el articulo 97 letra f) de la Ley,
debera referirse a la forma y condiciones de produccion y control de los bienes que usaran la indicacion
geografica o denominacidn de origen y contendrd, al menos, las siguientes menciones:

a) La descripcidn del producto, que incluya sus caracteristicas o cualidades imputables a su origen
geografico;

b) La descripcion del proceso de extraccidn, cultivo, elaboracién y/o transformacion del producto
segun corresponda;

c) La delimitacidn de la zona geografica correspondiente;

d) La indicacion del dérgano encargado de la administracién de la indicacion geografica o
denominacién de origen, su funcionamiento y sus facultades;

e) La descripcidn de los métodos de control y fiscalizacién del uso de la indicacidén geografica o
denominacién de origen;

f) Los derechos y deberes de los usuarios de la indicacidn geografica o denominacién de origen;

g) La forma de modificacién del reglamento de uso y control.

Articulo 60.- El registro de indicaciones geograficas y denominaciones de origen, debera contener las
menciones a que se refiere el articulo 99 de la Ley, el nimero de la solicitud respectiva, una referencia a la
existencia del reglamento de uso y control, el cual no sera necesario que forme parte del registro, en cuyo
caso deberd sefialar el lugar publico donde se encuentra accesible a los interesados.

Articulo 61.- En el caso de indicaciones geograficas o denominaciones de origen extranjeras, se podran
registrar en Chile cualquiera sea la denominacion o la proteccidén que tengan en su pais de origen, con tal



que se ajusten claramente a las definiciones establecidas en el articulo 92 y cumplan con los demas
requisitos establecidos en la Ley, en su caso.

En este caso, el reglamento de uso y control serd el mismo que tienen en su pais de origen,
debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastard con una relacion
detallada del método de produccién efectuada en idioma espafiol.

TITULO XI
DE LA PRIORIDAD DE LAS SOLICITUDES

Articulo 62.- La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, sera la de presentacion de la
respectiva solicitud en el Instituto.

Articulo 63.- Los derechos solicitados en Chile que reivindiquen la prioridad de una solicitud presentada en
el extranjero, quedaran también sometidos a las normas de la Ley y del presente reglamento.

Articulo 64.- El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, debera ser invocado al
momento de presentar la solicitud en Chile, citando el nimero, fecha y pais en que se ha presentado la
solicitud cuya prioridad se invoca.

Se acompafiard, ademas, el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad competente
del pais de origen de la prioridad o aquél que se obtenga a partir de plataformas de intercambio documental
internacional aceptadas por el Instituto, en conformidad a los requerimientos y estandares compatibles con
los canales dispuestos por éste.

El certificado deberd presentarse dentro del plazo de 90 dias contados desde la fecha de
presentacion en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducido al espafiol, si fuere el caso. La
prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no serd considerada en el expediente.

Articulo 65.- Cualquier derecho de propiedad industrial se podra constituir, aun cuando se encuentre
pendiente el plazo para reivindicar una prioridad, de acuerdo a la ley o a los tratados internacionales
suscritos por Chile, sin perjuicio del mejor derecho que un tercero pueda hacer valer de conformidad a la ley
o a dichos tratados internacionales.

TITULO XII
DE LAS ANOTACIONES

Articulo 66.- Todo cambio de titularidad de un derecho de propiedad industrial, asi como cualquier
gravamen constituido sobre él y, en general, cualquier acto o contrato que tenga por objeto un registro de
los que lleva el Instituto, se efectuara por el instrumento que corresponda, el que se anotara en extracto al
margen del registro, produciendo sus efectos con respecto a terceros sélo a partir de dicha anotaciodn,
previa aceptacidén y pago de los derechos correspondientes.

La transmisidn de derechos por causa de muerte se acreditara mediante la inscripcidn en extracto al
margen del registro, debiendo acompanarse para ello la respectiva posesidn efectiva, previa aceptacion y
pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producira efectos con respecto a terceros.

El extracto de la anotacidn contendra:
a) Numero de anotacidn asignada.
b) Nombre a cuyo favor se otorga el acto, contrato o resolucion judicial que origina la respectiva anotacion.
c) Individualizacion del acto, contrato o resolucidn judicial que origina la anotacion.
d) Fecha del acto, contrato o resolucion judicial que origina la anotacién.



Articulo 67.- La marca comercial que estuviere inscrita en mas de una clase se podra transferir con respecto
de todas o algunas de ellas, siempre que no exista relacion de cobertura de los registros divididos. El registro
original sera dividido e inscrito bajo la numeracion correlativa que corresponda, pero conservara la prioridad,
gravamenes y antigliedad del registro original para todos los efectos.

En la inscripcidn original se dejara constancia de la division y de los nuevos numeros asignados al
registro dividido.

TITULO XIil
DE LOS REGISTROS QUE LLEVARA EL INSTITUTO

Articulo 68.- El Instituto deberd llevar un Registro Especial para cada uno de los derechos de propiedad
industrial reconocidos en la Ley, en el cual se registraran como minimo, las siguientes menciones:

a) Numero correlativo para cada derecho protegido.

b) Nombre completo o razén social, domicilio y R.U.T., si procediere, del titular.

¢) Nombre, titulo o materia del derecho protegido, seguin proceda.

d) Fecha de presentacion de la solicitud y de otorgamiento del derecho.

e) Anotaciones

Articulo 69.- El Instituto llevara la custodia de los poderes o personerias para la tramitacidn de solicitudes de
otorgamiento y proteccidon de derechos de propiedad industrial. Para dicho fin, los poderes o personerias
deberdn presentarse a través del formulario que dispondra el Instituto y deberdan acompafiarse los siguientes
documentos, conforme a los requerimientos y estandares compatibles con los canales dispuestos por el
Instituto:
1) Copia del documento de identidad del o los representantes; y
2) Poder o personeria, conforme a los requisitos aplicables.

Una vez recibidos estos documentos, el Instituto asignard un nimero de custodia a cada poder o
personeria para el solo efecto de su posterior identificacion en la tramitacion de solicitudes por parte del
interesado.

Articulo 70.- Las certificaciones que deba emitir el Instituto con relacién a la vigencia, inscripcion,
gravamenes, transferencias y otros actos de cada derecho, se efectuaran sobre la base de lo que conste en
los registros respectivos.

Los registros de las patentes de invencién, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, y
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados estaran a cargo del Conservador de Patentes, los
registros de Marcas e Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen estaran a cargo del Conservador
de Marcas.

Articulo 71.- Los registros a que se refiere este Titulo deberan llevarse debidamente actualizados de acuerdo
a los requerimientos y estandares compatibles con los sistemas correspondientes del Instituto.

Los registros publicos estaran disponibles en forma gratuita conforme a los requerimientos y
estandares compatibles con los canales dispuestos por el Instituto.

TITULO XIV
DE LAS LICENCIAS NO VOLUNTARIAS

Articulo 72.- Las licencias no voluntarias podran ser dejadas sin efecto o modificadas segun el articulo
51 bis D, de la Ley.



TITULO XV
DE LOS PERITOS Y DE LOS INFORMES PERICIALES

Articulo 73.- Los informes periciales requeridos por la Ley y el reglamento, serdn efectuados por personas
cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Director Nacional del Instituto.

Los peritos a que alude el inciso anterior deberan estar debidamente incluidos en un registro
especial que al efecto llevarad el Instituto, el que debera actualizarse periddicamente, de acuerdo a la
naturaleza de los requerimientos de las distintas solicitudes de derechos. La inscripcion y eliminacion de los
peritos de la lista que llevara el Instituto, que sera publica, se efectuara por resolucién del Director Nacional
del Instituto, salvo lo dispuesto en el inciso final de este articulo.

Todo informe pericial debera ser suscrito por el perito que lo emitié.

Dada la especialidad de algunas solicitudes, el Instituto podra de oficio o a peticion de las partes
también requerir informes técnicos a personas naturales o juridicas, y en este ultimo caso éstos seran
suscritos por el representante legal de la entidad y el o los profesionales que participaron en su elaboracion.

Articulo 74.- Sin perjuicio de las normas especiales establecidas en la Ley o en este reglamento, todos los
examenes periciales serdn de cargo del solicitante. El arancel de dichos exdamenes sera fijado
periddicamente, mediante resolucién del Director Nacional del Instituto. Los solicitantes tendran un plazo de
60 dias, segun el articulo 8 de la Ley, para acreditar en el Instituto el pago del arancel correspondiente, antes
de proceder al nombramiento del perito que analizard la solicitud.

En casos especiales calificados por el Instituto y atendida la complejidad técnica y la naturaleza de la
materia objeto de una solicitud, el Director Nacional podra resolver que ésta sea estudiada simultdaneamente
por dos o mas peritos de distintas areas del conocimiento. Para tal efecto, el solicitante debera pagar los
aranceles fijados por el Instituto por cada perito que haya sido nombrado para estudiar la solicitud.

Los peritajes del articulo 18 bis A de la Ley, deberan distribuirse por el Director Nacional,
manteniendo una asignacion equitativa y equivalente entre los peritos y teniendo en cuenta la especialidad
de cada uno de ellos.

Articulo 75.- La aceptacion del cargo de perito deberd constar en el expediente respectivo y se efectuara
dentro de un plazo no superior a 20 dias desde su nombramiento. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se
entenderd que rechaza el cargo y el Director Nacional del Instituto procedera a la designacion de otra
persona quien gozara del mismo plazo para su aceptacion o rechazo.

La no aceptacién del cargo debera ser fundada.

Articulo 76.- La labor del Perito en relacién al informe pericial consistird en lo siguiente:

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, sefialados en los articulos 32,
56, 62y 75 de la Ley.

b) Calificar la suficiencia técnica del contenido de los documentos presentados por el solicitante.

c) Verificar el estado del arte en el campo técnico a que se refiere la solicitud.

d) Efectuar una revisidon del estado administrativo de la solicitud y de cada uno de los antecedentes que
forman parte del expediente.

e) Confeccionar y entregar al Instituto el informe pericial.

Articulo 77.- El informe pericial debera contener, segun la naturaleza del derecho en examen:
a) Busqueda del estado de la técnica.

b) Andlisis de la novedad.

c¢) Analisis del nivel inventivo.



d) Analisis de la aplicacién industrial.
e) Analisis técnico sobre la concurrencia de los demas requisitos establecidos en la Ley y en el reglamento.

Articulo 78.- Para analizar la novedad con respecto a los dibujos o disefios industriales similares, el perito o
examinador debera tener en cuenta, ademas de lo dispuesto en el Titulo V de la Ley, lo siguiente:

a) La forma exterior. Para este caso la nueva forma no debera estar directamente asociada a la funcién que
va a cumplir.

b) Las diferencias efectivas en relacion a los elementos ornamentales, comparados con otros disefios u
objetos industriales similares. Para estos efectos los elementos ornamentales deben interpretarse como
forma plastica.

c) La zona de aparicién de los elementos ornamentales, comparado con disefios u objetos industriales
similares.

d) La distribucién de los elementos ornamentales dentro de las zonas respectivas.

e) El conjunto de los aspectos exteriores con disefios similares, de tal modo de determinar si el disefio
solicitado es diferente.

Articulo 79.- El perito o examinador, a través del Instituto, requerird los antecedentes adicionales al
solicitante cuando estime que los que se acompaiaron son insuficientes para determinar la concurrencia de
los requisitos exigidos por la Ley respecto de cada derecho.

Articulo 80.- Evacuado un informe pericial, éste sera notificado a través del estado diario al solicitante y a las
partes, si las hubiere. En aquellos casos en que lo estime conveniente, el Instituto por propia iniciativa o a
solicitud del interesado, podrd requerir una segunda opinion técnica. Dicha opinion se obtendrd de un
segundo perito, de una comisidn integrada por los peritos del drea técnica respectiva o de los examinadores
internos que designe el Director Nacional del Instituto.

Articulo 81.- El Instituto estudiard el informe del perito para verificar y analizar los conceptos evaluados en el
examen pericial y para confirmar si se ha mantenido una uniformidad de criterio con el Instituto.

Los informes periciales seran considerados como un antecedente para la resolucién del Director
Nacional del Instituto.

Articulo 82.- El perito o examinador debera realizar una busqueda del estado de la técnica, para lo cual se
podran utilizar medios nacionales o internacionales, conforme a las instrucciones que emita el Instituto.

Articulo 83.- El Director Nacional del Instituto hard un llamado publico, mediante una publicacién en el
Diario Oficial, para confeccionar la lista de los peritos que seran inscritos para realizar el examen técnico de
las solicitudes de patentes de invencién, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de
trazado o topografias de circuitos integrados. En dicha lista serdn incorporadas todas las personas que a
juicio del Director Nacional del Instituto sean técnicamente idoneas para efectuar dichos examenes, en las
distintas dreas que se requieran.

Las normas sefialadas en este titulo no se aplicaran a los peritajes distintos de aquellos referidos en
el articulo 82 de la Ley.



TITULO XVI
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 84.- Los pagos correspondientes a los derechos que se sefialan en el parrafo 42 de la Ley, seran
gestionados por el Instituto, de acuerdo a los requerimientos y estandares compatibles con los sistemas

aplicables. El hecho del pago debera acreditarse conforme al procedimiento dispuesto al efecto, dentro de
los plazos establecidos en la Ley.



