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MODIFICA LA LEY N° 19.039, DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha
dado su aprobacion al siguiente

Proyecto de Ley:

"Articulo Unico.- Modificase la ley N°19.039, de
Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

1.- Agrégase el siguiente inciso final en su
articulo 5°:

"En los procedimientos que exista controversia, en
los cuales el Departamento de Propiedad Industrial actle
como tribunal de primera instancia, se debera comparecer
patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo
dispuesto por la ley N° 18.120.".

2.- Intercalase el siguiente articulo 10 bis,
nuevo, a continuacién de su articulo 10:

"Articulo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a
prueba, la documentacién que se acompafie debera ser
presentada en idioma espafiol, o debidamente traducida si
el Departamento asi lo exigiere.

Citadas las partes para oir sentencia, no se
admitiran escritos ni pruebas de ningin género, excepto
aquellas referentes a las cesiones de solicitud,
avenimientos, desistimiento o limitacién de la
peticion.".

3.- Reemplazase su articulo 13, por el siguiente:

"Articulo 13.- Todas las notificaciones que digan
relacién con el procedimiento de otorgamiento de un
derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad vy,
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 entendera
notificada cualquier resolucién que aparezca en dichos
listados.

La natificacion de oposicién a la solicitud de
registro se efectuara por carta certificada expedida al
domicilio indicado por el solicitante en el expediente.
En estos casos, la notificacién se entendera efectuada
tres dias después que la carta sea depositada en el



correo y consistira en el envio de copia integra de la
oposicién y su proveido. Cuando, ademas de la oposicion,
se hubieren dictado observaciones de fondo a la

solicitud de registro, dicha resolucion sera notificada
igualmente por carta certificada, conjuntamente con la
notificacién de oposicion.

La notificacion 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 natificara 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.

Las notificaciones que realice el Tribunal de
Propiedad Industrial se efectuaran por el estado diario,
que debera confeccionarlo el Secretario del mismo.

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

4.- Agrégase el siguiente inciso final, nuevo, a su
articulo 17 bis B:

"Con todo, no sera necesario comparecer ante el
Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir el recurso
de apelacion.".

5.- Intercalase el siguiente parrafo nuevo, a
continuacion del articulo 18 bis F:

"Pérrafo 5°
Del procedimiento de nulidad de registro”

6.- Intercalase, a continuacidn del epigrafe del
Parrafo 5°, los siguientes articulos 18 bis G al 18 bis
O, nuevos:

"Articulo 18 bis G.- Cualquier persona interesada
podra solicitar la nulidad de un registro de derecho de
propiedad industrial.

La demanda de nulidad deberéa contener, al menos,
los siguientes antecedentes.

a) Nombre, domicilio y profesion del demandante.
b) Nombre, domicilio y profesién del demandado.

¢) Numero y fecha del registro cuya nulidad se
solicita, e individualizacion del derecho respectivo.



d) Razones de hecho y de derecho en las que se
fundamenta la demanda.

Articulo 18 bis H.- En el caso de patentes de
invencion y modelos de utilidad, la nulidad podra ser
solicitada respecto de todo el registro o de una 0 mas
de sus reivindicaciones.

Articulo 18 bis I.- De la demanda se dar4 traslado
al titular del derecho de propiedad industrial 0 a su
representante por sesenta dias si se trata de patente de
invencion, modelo de utilidad, dibujos o disefios
industriales, esquemas de trazado o topografias de
circuitos integrados e indicaciones geograficas y
denominaciones de origen. Para el caso de marcas
comerciales, dicho traslado ser& de treinta dias.

Articulo 18 bis J.- Con la contestacion de la
demanda de nulidad de una patente de invencién, modelo
de utilidad, dibujo o disefio industrial, esquema de
trazado o topografia de circuito integrado, indicacion
geografica o denominacion de origen, o en rebeldia del
demandado, se ordenara un informe de uno o mas peritos
respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la
demanda y su contestacion. El perito sera designado de
comun acuerdo por las partes en un comparendo o bien por
el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el
comparendo no se celebra por cualquier causa.

Con todo, la parte que se sienta agraviada por el
informe evacuado por el perito, podra pedir un segundo
informe, caso en el cual se procedera en la forma
prescrita en este mismo articulo.

El Jefe del Departamento podra en cualquier momento
escuchar al o los peritos que emitieron el informe al
momento de solicitarse el registro, como antecedente
para mejor resolver.

Articulo 18 bis K.- Designado un perito por el Jefe
del Departamento, las partes podran tacharlo, dentro de
los cinco dias siguientes a la resolucion que lo
designa, exclusivamente por una o mas de las siguientes
causales:

a) Por haber emitido publicamente una opinién sobre
la materia.

b) Por relacién de parentesco, amistad o enemistad
manifiesta con una de las partes.

c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de
la materia sometida a su consideracion.

d) Por haber prestado servicios profesionales,
dependientes o independientes, a alguna de las partes,
en los Ultimos cinco afios o por haber tenido una
relacién econémica o de negocios con alguna de ellas,
durante el mismo lapso de tiempo.



Del escrito que tache a un perito se dara traslado
a la otra parte por veinte dias y con su respuesta o en
su rebeldia, el Jefe del Departamento resolvera la
cuestién sin mas tramite.

El informe pericial sera puesto en conocimiento de
las partes, quienes deberan formular sus observaciones
dentro de un plazo de sesenta dias.

Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos, el Jefe del Departamento abrira un
término de prueba de cuarenta y cinco dias, prorrogables
por Unica vez por otros cuarenta y cinco dias, en casos
debidamente calificados.

Con lo expuesto por las partes y el informe
pericial, el Jefe del Departamento se pronunciara sobre
la nulidad solicitada.

Articulo 18 bis L.- En el caso de marcas
comerciales, una vez transcurrido el plazo de traslado
de la demanda y si existieren hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento
abrird un término de prueba de treinta dias,
prorrogables por otros treinta dias en casos debidamente
calificados por el mismo Jefe.

Articulo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento
de nulidad las reglas contenidas en los articulos 10
bis, 12 y 16 de esta ley.

Articulo 18 bis N.- El registro que fuere declarado
nulo se tendra como sin valor desde su fecha de
vigencia.

La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo
0 parte, se anotara al margen de la respectiva
inscripcién.

Articulo 18 his O.- El procedimiento contemplado en
este parrafo se aplicara a los demas procesos de
competencia del Jefe del Departamento, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 17 de esta ley.".

7.- Agrégase en el primer inciso de su articulo 19
la palabra "sonidos," a continuacién de la frase,
"combinaciones de colores".

8.- Intercalase el siguiente articulo 19, bis,
nuevo, entre sus actuales articulos 19 y 19 bhis A.

"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, que sera obligatorio para los titulares e
inoponible para terceros. En este caso, los comuneros
podran renunciar al derecho a pedir la particion de la
comunidad por un periodo determinado o indefinidamente.

El Departamento podra objetar el registro del



reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales
0 que induzcan a error o confusién al publico
consumidor.

El reglamento de uso y control debera presentarse
junto a la solicitud de marca y se resolvera
conjuntamente. El Departamento podra hacer
observaciones, hasta antes de dictar la resolucién
definitiva, las que deberan ser corregidas en un plazo
méaximo 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
indemnizacion de perjuicios conforme a las normas del
Titulo X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podra registrarse
una marca para ser usada 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.".

9.- Reemplazase la letra j) de su articulo 20, por
la siguiente:

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

10.- Intercélase, en el Titulo Ill, antes de su
articulo 31, el siguiente epigrafe: "Parrafo I. de las
Invenciones en general”.

11.- Reemplazase su articulo 42, por el siguiente:

"Articulo 42.- No seran consideradas para efectos
de determinar la novedad de la invencion ni el nivel
inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los
doce meses anteriores a la presentacion de la solicitud,
si la divulgacién publica:

a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante
de la patente, o

b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y
practicas desleales de las que hubiese sido objeto el
solicitante o su causante.".

12.- Incorpérase en el primer inciso de su articulo
49 la palabra "comercial", a continuacién de la palabra
"explotacion”; y agrégase el siguiente inciso final:

"La patente de invencion 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 no faculta para



que dichos productos sean comercializados sin
autorizacion del titular de la patente.".

13.- Agréganse, a continuacién de su articulo 53,
los articulos 53 Bis 1 a 53 Bis 5, nuevos, precedidos
del siguiente epigrafe: "Parrafo Il. De la Proteccién
Suplementaria”.

"Articulo 53 Bis 1.- Dentro de los seis meses 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 contados desde el requerimiento de examen,
cualquiera de ellos que sea posterior. La proteccion
suplementaria se extendera sélo por el periodo
acreditado como demora administrativa injustificada.

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 Proteccion
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 autorizacién o
registro sanitario haya sido otorgado después de un afo
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 6érgano administrativo encargado de resolver dicho
registro.

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 oposicién o cualquier recurso o accion de
orden judicial;

b) La espera de informes o diligencias de
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 4.- La solicitud de Proteccién
Suplementaria seré presentada ante el Tribunal de
Propiedad Industrial, quien resolvera sobre la
existencia de demoras injustificadas y la extension de
éstas en Unica instancia, de conformidad al
procedimiento establecido para el recurso de apelacion.
La resolucion que asi lo declare, tendra como Unico
efecto la ampliacién del plazo de proteccion y no dara
origen a responsabilidad de ninguna especie.

Previo a la vista de la causa, el Tribunal ordenara



se oficie al organismo respectivo, a fin de que emita su
opinién dentro del plazo de sesenta dias.

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 proteccién adicional. El pago
s6lo 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 proteccién
establecida en este titulo.".

14- Reemplazase la letra e) de su articulo 91, por
la siguiente:

"e) La solicitud de registro o autorizacion
sanitaria del producto farmacéutico o quimico agricola
que sea presentada en Chile con posterioridad a doce
meses de obtenido el primer registro o autorizacion
sanitaria en el extranjero.".

15.- Reemplazase su articulo 95, por el siguiente:

"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 confusién en el
publico consumidor, respecto de la procedencia de la
Indicacion Geografica o Denominacién de Origen o de los
atributos de los productos que pretenden distinguir.

d) Que sean indicaciones comunes 0 genéricas para
distinguir el producto de que 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 Geograficas o
Denominaciones de Origen en virtud de tratados
internacionales ratificados por Chile.".

16.- Intercalase el siguiente articulo 96 bis A,
nuevo, a continuacién de su articulo 96:

"Articulo 96 bis A.- Cuando por aplicacion de las
normas previstas en esta ley o en tratados
internacionales ratificados por Chile, el Departamento
llegue a la conviccién que es posible la coexistencia
entre marcas e indicaciones geograficas o denominaciones
de origen, o de estas Ultimas entre si, en la resolucion
definitiva determinara las condiciones en las cuales
deben ser usadas las Indicaciones Geograficas,
Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la
induccion a error o confusion al pablico consumidor.
Cuando uno o mas de los productos en cuestién tengan



caracter silvoagropecuario o agroindustrial, el
Departamento, para formar su conviccion acerca de la
posibilidad de coexistencia, debera solicitar el informe
al Ministerio de Agricultura.

En todo caso, las condiciones de uso formaran parte
del registro respectivo.

El incumplimiento de las condiciones de uso, priva
a su titular de la facultad de hacer valer las acciones

establecidas en esta ley.".".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promulguese y llévese a efecto
como Ley de la Republica.

Santiago, 17 de enero de 2007.- MICHELLE BACHELET
JERIA, Presidenta de la Republica.- Alejandro Ferreiro
Yazigi, Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccién.-
Alvaro Rojas Marin, Ministro de Agricultura.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda
atentamente a usted, Ana Maria Correa Lépez,
Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion



