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Presentacion

El presente documento constituye una recopilacion de los textos legales, incluyendo
disposiciones constitucionales, leyes, tratados, convenios internacionales y reglamentos,
relativos a la propiedad intelectual vigentes a la fecha de su publicacién.

A estos efectos se han recopilado los textos legales que de manera directa se refieren a los
distintos ambitos de la propiedad intelectual, incluyendo a la propiedad industrial (patentes,
modelos industriales y dibujos y disefios industriales y marcas comerciales), derechos de
autor y derechos conexos, la proteccidn a los circuitos integrados, las variedades vegetales, la
proteccion de la informacién no divulgada y la observancia de los derechos de propiedad
intelectual.

En materia de tratados, se han incorporados a la recopilaciéon a aquéllos de los cuales Chile
forma parte, con la excepcion del Convenio de Bruselas sobre la distribucién de sefiales
portadoras de programas transmitidas por satélite. También se han incluido algunos tratados
relativos a la clasificacién de diversas categorias de propiedad intelectual que, no obstante
que Chile no es parte de ellos, los aplica en la practica.

Esta obra ha sido preparada por profesionales del Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial y constituye no sélo un esfuerzo mas para promover la normativa sobre la
proteccién y observancia de los derechos de propiedad intelectual, sino que también para
facilitar el acceso a las diferentes fuentes legales que regulan la materia. La obra est4 dirigido
no solamente a profesionales del rubro, sino que también pretende ser una guia practica para
profesores, investigadores, innovadores, creadores y el publico en general interesado en estas
materias.

Esta recopilacién no pretende ser exhaustiva. Cabe tener presente que ademas de los textos
legales y reglamentarios y de los tratados incluidos en esta recopilacidn, existen numerosas
disposiciones en algunos de los codigos chilenos que regulan cuestiones relacionadas con la
propiedad intelectual. Algunas de estas referencias pueden encontrarse en la notificacion que
Chile hiciera a la Organizacién Mundial del Comercio a comienzos del afio 2000 y que puede
ser encontrada en la pagina web de esta organizacidn.

Maximiliano Santa Cruz C.
Director
INAPI



ADPIC:

Art:
CC:
CCOM:
CPC:
COT:
DFL:
DL:
INAPI:

LBGAE:

LOC:
LOM:

LPI:
MINECON
OMPI:
PCT:

RAE:

RLPI:

Abreviaturas

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Articulo

Codigo Civil

Codigo de Comercio

Codigo de Procedimiento Civil

Codigo Organico de Tribunales

Decreto con Fuerza de Ley

Decreto Ley

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administraciéon del ~ Estado.

Ley Organica Constitucional

Ley Organica Constitucional de Municipalidades

Ley de Propiedad Industrial N° 19.039 y sus modificaciones
: Ministerio de Economia

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

Tratado de Cooperacion en materia de Patentes

Real Academia Espafiola

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, aprobado por
el Decreto Supremo N° 236 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, de 01 de diciembre de 2005.



RUT: Rol Unico Tributario

TGR: Tesoreria General de la Republica

TLC: Tratado de Libre Comercio

TLT: Tratado sobre el Derecho de Marcas

TPI: Tribunal de Propiedad Industrial

UPOV: Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales.

UTM: Unidad Tributaria Mensual



Tabla de contenidos

A. Introduccion

B. Tablas sindpticas

1) Normas Generales

a) Constitucion Politica de la Republica de Chile

b) Cédigo Civil de Chile

c) Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC) (Anexo C del Acuerdo por el cual se establece la OMC)

2) Capitulo I : Propiedad Industrial
a) Leyes
i) Ley N220.254 que crea el Instituto de Propiedad Industrial

ii) Ley N219.039 de Propiedad Industrial

iii) Ley N2 18.455, Fija Normas Sobre Produccién, Elaboracién y Comercializaciéon de
Alcoholes Etilicos, Bebidas Alcohdlicas y Vinagres, cuyo Titulo V se refiere a la
Denominacién de Origen

b) Reglamentos

i) Decreto Supremo N2 236 del 25 de agosto de 2005, que aprueba el Reglamento de
la Ley N2 19.039, de propiedad industrial

ii) Decreto N? 464 del Ministerio de Agricultura del 14 de diciembre de 1994, que
establece Zonificacion Viticola y Fija Normas para su Utilizacion



iii) Decreto N2 521 del Ministerio de Agricultura, del 30 de diciembre de 1999, que fija
el Reglamento de la Denominacién de Origen Pisco

Tratados Multilaterales

i) Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo
de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de
junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de
1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979

ii) Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra el 27 de octubre
de 1994

iii) Tratado de Cooperacidén en materia de Patentes (PCT), adoptado en Washington el
19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de
febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001

iv) Convenio de Aviacidn Civil Internacional de Chicago, del 7 de diciembre de 1944

v) Tratado de Nairobi sobre la Proteccidon del Simbolo Olimpico adoptado en Nairobi
el 26 de septiembre de 1981

vi) Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren
los Heridos, los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campafia

vii) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depoésito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, establecido
en Budapest el 28 de abril de 1977
y enmendado el 26 de septiembre de 1980

viii)  Arreglo de Niza Relativo a la Clasificaciéon Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y enmendado
el 28 de septiembre de 1979

ix) Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacién Internacional de los
Elementos Figurativos de las Marcas adoptado en Viena el 12 de junio de 1983 y
enmendado el 1 de octubre de 1985

x) Arreglo de Locarno que establece una Clasificacién Internacional para los Dibujos
y Modelos Industriales, adoptado en Locarno el 8 de octubre de 1968 vy
enmendado el 28 de septiembre de 1979



xi) Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacién Internacional de Patentes
adoptado el 24 de marzo de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979

3) CapituloII : Derecho de los Obtentores de Nuevas Variedades
Vegetales

a) Leyes
i) Ley N2 19.342 que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades

Vegetales

b) Reglamento

i) Decreto Supremo N2 373 del Ministerio de Agricultura, del 11 de octubre de 1996,
que aprob6 el Reglamento de la Ley N2 19.342

c) Tratados Multilaterales

i) Convenio Internacional para la Protecciéon de las Obtenciones Vegetales de 2 de
diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de
octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991, hecho en Ginebra el 19 de marzo de
1991

4) Capitulo III : Competencia Desleal

i) Ley N220.169 Regula la Competencia Desleal

5) CapituloIV : Observancia de los derechos de la propiedad
intelectual



i)

ii)

Ley N2 19.912 adecua la legislacién que indica conforme a los Acuerdos de la
Organizacion Mundial del Comercio, suscritos por Chile (Titulo II “De las Medidas
en Frontera para la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”

Ley N2 19.223, Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informatica

6) CapituloV  :Derechos de Autor y Derechos Conexos

a) Leyes

i)

ii)

Ley 17.336 y sus modificaciones

Ley 20.243 Sobre Derechos Morales y Patrimoniales de los Intérpretes de las
Ejecuciones Artisticas fijadas en Formato Audiovisual

b) Tratados Multilaterales

i)

1)

iii)

Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas adoptado
el 9 de septiembre de 1886, completado en Paris el 4 de mayo de 1896, revisado
en Berlin el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de
1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948,
en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en Paris el 24 de julio de 1971 y enmendado
el 28 de septiembre de 1979

Tratado de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, sobre
interpretaciéon o ejecucién y fonogramas, adoptado en Ginebra, el 20 de
diciembre de 1996

Tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de
Autor, adoptado en Ginebra, Suiza, el 20 de diciembre de 1996

Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor, adoptadas en Ginebra, Suiza, el 20 de diciembre de 1996

Convenio para la Proteccion de los Productores de Fonogramas, contra la
Reproduccién no Autorizada de sus Fonogramas, adoptado en Ginebra el 29 de
octubre de 1971



vi) Convencién de Roma sobre la proteccion de los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusién, adoptado en
Roma el 26 de octubre de 1961

vii) Convenio sobre la distribucién de sefiales portadoras de programas transmitidas
por satélite, suscrito en Bruselas el 21 de mayo de 1974

7) Capitulo VI : Tratados Bilaterales suscritos por Chile que
contienen normas sobre Propiedad Intelectual

i) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y el
Gobierno de los Estados Unidos de América, adoptados en Miami el 6 de Junio del
2003.

ii) Acuerdo por el que se establece una Asociacién entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la Republica de Chile por la otra, suscritos en
Bruselas, el 18 de Noviembre de 2002

iii) Tratado de libre comercio entre la Republica de Chile y los Estado Unidos
Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 17 de Abril de 1998

iv) Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Republica de Chile y de
Australia, suscrito el 30 de julio de 2008

v) Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de las Republicas de Chile y de
Corea, suscrito el 15 de febrero de 2003

vi) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la Republica de Chile y el
Gobierno de la Republica Popular China, suscrito el 18 de noviembre de 2005

vii) Tratado de Libre Comercio con los Estados Miembros de la Asociaciéon Europea de
Libre Comercio, suscrito el 26 de junio de 2003

viii)  Acuerdo de Asociacién Econémica Estratégica con Japén, suscrito el 27 de
marzo de 2007

ix) Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Chile y Canad4, promulgado por
Decreto N2 1.020 de 1997, suscrito el 5 de diciembre de 1996



x) Tratado de Libre Comercio la Republica de Chile y el Gobierno de la Reptblica de
Panama, suscrito el 27 de junio de 2006

xi) Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, suscrito con Costa Rica el
18 de octubre de 1999, con El Salvador el 30 de noviembre de 2000, con Honduras
el 22 de noviembre de 2005 y con Guatemala el 7 de diciembre de 2007

xii) Acuerdo Estratégico Transpacifico de Asociacién Econdémica entre Chile, Brunei
Darussalam, Nueva Zelanda y Singapur, suscrito el 18 de julio de 2005

ANEXO I Delitos Contra de los derechos de la Propiedad Intelectual

ANEXO 11 Tratados de Propiedad Intelectual y tratados multilaterales sobre
propiedad intelectual Propiedad intelectual en general

10



A. Introduccion

La propiedad intelectual es la rama del derecho que protege ciertos tipos de creaciones de la
mente humana, de caracter artistico o industrial. Tradicionalmente la propiedad intelectual se
ha dividido en dos ramas:

- Propiedad Industrial
- Derecho de autor

La propiedad industrial comprende, principalmente, creaciones asociadas a una finalidad
comercial, donde los elementos de la personalidad del autor son accesorios. La propiedad
industrial comprende las patentes de invenciéon, modelos de utilidad, disefios y dibujos
industriales, los esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados, las marcas
comerciales, las indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

La propiedad industrial se enmarca dentro del derecho mercantil, rama del derecho privado.
Sin embargo, estos derechos son otorgados por la administracién, por lo que se vincula en
cuanto a sus mecanismos de concesién dentro del derecho administrativo.

El derecho de autor, en cambio, corresponde a una parte de la propiedad intelectual que
consisten en derechos mas bien de caracter cultural, que integran elementos de explotacién y
de caracter moral o de la personalidad del autor. Excepcidn a lo anterior, se encuentran en la
proteccién a través de los derechos de autor de los programas de computacién (Art. 3 N2 16,
Art. 8, 37, 47 de la ley 17.336), las bases de datos (Art. 3 N2 17 de la ley 17.336) y en la
proteccién de los aspectos ornamentales de un objeto ttil (Art. 3 N2 12 de laley 17.336).

Ademas de las categorias antes mencionadas, existen una serie de derechos que son de
caracter mas bien sui generis, dentro de los cuales podemos mencionar la proteccién de los
derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, que concede un derecho exclusivo
sobre una nueva variedad que cumpla las condiciones sefialadas en la Ley 19.342, la
proteccién de la informaciéon no divulgada, y la competencia desleal, entre otras.

Finalmente, es necesario sefialar que existen otras categorias de proteccién que no se
incluyen en esta compilacidn por carecer nuestro sistema juridico de textos legales que traten
estas materias, como es el caso de la proteccién a los recursos genéticos y conocimientos
tradicionales.
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1) Normas Generales

Los dos cuerpos normativos generales mas importantes en materia de propiedad intelectual
en nuestro sistema juridico, son la Constitucion Politica de la Republica de Chile y el Cédigo
Civil..

El primero de ellos en su articulo 19 N2 24 asegura el derecho de propiedad en sus diversas
especies sobre toda clase de bienes, tanto corporales o incorporales. En efecto esta norma es
complementada por el N2 25 del mismo articulo que establece que se garantiza, también, la
propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnolégicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ley. El mismo
articulo hace aplicable algunas disposiciones sobre el derecho de dominio en general, por
ejemplo, las que se refieren a los modos de adquirirlo o extinguirlo.

La Constituciéon Politica de la Republica de Chile, ademas, protege el derecho de autor y
establece en su articulo 19 de su capitulo III De Los Derechos y Deberes Constitucionales que
la Constitucién asegura a todas las personas: (...)

“25° La libertad de crear y difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus creaciones
intelectuales y artisticas de cualquier especie, por el tiempo que sefiale la ley y que no serd
inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad,
la edicién y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.”

La Constitucién Politica protege el derecho de autor en su componente patrimonial y moral, y
hace extensible la aplicacién de las normas que regulan la propiedad en general a la
propiedad intelectual, de modo que solo la ley puede regular los modos de adquirir la
propiedad intelectual, de usar, gozar y disponer de ella, asi como también sélo ella puede fijar
las limitaciones y obligaciones que derivan de su funcion social y autorizar la expropiacion
para privar al autor de sus derechos de propiedad intelectual.

El Cédigo Civil estable en su articulo 584 que las producciones del talento o del ingenio son
propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regira por leyes especiales. Se
entiende que comprende dentro de las obras del ingenio no sélo las patentes, sino también las
marcas comerciales.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo de los ADPIC) de 1995 es considerado como una de las mas importantes
convenciones Paris en materia de propiedad intelectual. Este Acuerdo se refiere tanto a la
propiedad industrial como al derecho de autor.

Los ADPIC se basan en dos principios:
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1.- Trato nacional: El art. 3.1 del Acuerdo de los ADPIC establece que la proteccién concedida a
los nacionales de otros estados no sera menor a la otorgada a los propios nacionales: “Cada
Miembro concederd a los nacionales de los demds Miembros un trato no menos favorable que el
que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la proteccién de la propiedad intelectual”.

2.- La clausula de la nacién mas favorecida: Establece que no sélo la discriminacién entre
nacional y extranjero se encuentra prohibida, sino también la realizada entre nacionales de
diferentes paises. Efectivamente, el art 4 de los ADPIC establece que: “Con respecto a la
proteccion de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda
un Miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otorgard inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de todos los demds Miembros”.

La ley 19.996 modific6 la ley 19.039 con el fin de adecuarla al Acuerdo de los ADPIC. Dentro
de las reformas mds importantes se encuentran la derogacion de las patentes precaucionales
y de revalida, por otra parte se aumenta el plazo de protecciéon en materia de patentes a 20
afios contados desde la presentacion de la solicitud de patente y se incorpora el régimen de
las divulgaciones inocuas.
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a) Constitucién Politica de la Republica de Chile

Articulo 19. La Constitucién asegura a todas las personas:

25°. La libertad de crear y difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus
creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie, por el tiempo que sefiale la ley y que
no sera inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la
paternidad, la edicion y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencién, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que
establezca la ley.

Sera aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artisticas y a la propiedad
industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del niumero anterior, y

b) Cddigo Civil de Chile

Libro Segundo : De Los Bienes, y de su Dominio, Posesion, Uso y Goce

Titulo I1
Del Dominio

Articulo 582. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa
corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra
derecho ajeno.

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.

Articulo 583. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Asi, el
usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.
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c) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
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Articulo 6 : Agotamiento de los derechos
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Articulo 13 : Limitaciones y excepciones
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Articulo 19  : Requisito de uso

Articulo 20  : Otros requisitos

Articulo 21  : Licencias y cesion

Secci6n 3 : Indicaciones geograficas
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espirituosas

Articulo 24  : Negociaciones internacionales; excepciones

Seccion 4 : Dibujos y modelos industriales

Articulo 25  : Condiciones para la proteccién

Articulo 26  : Proteccion

Seccion 5 : Patentes

Articulo 27  : Materia patentable
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Preambulo

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos al mismo, y
teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protecciéon eficaz y adecuada de los
derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos
destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstaculos al
comercio legitimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios basicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios
internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;

b) la provision de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio
de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;

c) la provision de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideracidn las diferencias entre los
sistemas juridicos nacionales;

d) la provisibn de procedimientos eficaces y agiles para la prevenciéon y solucion
multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y

e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la méas plena participacién en los
resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas
relacionados con el comercio internacional de mercancias falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;
Reconociendo los objetivos fundamentales de politica general publica de los sistemas
nacionales de protecciéon de los derechos de propiedad intelectual, con inclusiéon de los
objetivos en materia de desarrollo y tecnologia;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los paises menos adelantados
Miembros por lo que se refiere a la aplicacion, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con
la maxima flexibilidad requerida para que esos paises estén en condiciones de crear una base
tecnoldgica solida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos mas
firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre
cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI") y otras
organizaciones internacionales competentes; Convienen en lo siguiente:
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Parte I
Disposiciones Generales y Principios Basicos

Articulo 1
Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicaran las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podran
prever en su legislaciéon, aunque no estaran obligados a ello, una protecciéon mas amplia que la
exigida por el presente Acuerdo, a condicién de que tal proteccién no infrinja las disposiciones
del mismo. Los Miembros podran establecer libremente el método adecuado para aplicar las
disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y practica juridicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresidon "propiedad intelectual” abarca todas las
categorias de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los Miembros concederan a los nacionales de los demas Miembrosi el trato previsto en el
presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entendera por
nacionales de los demdas Miembros las personas fisicas o juridicas que cumplirian los criterios
establecidos para poder beneficiarse de la proteccién en el Convenio de Paris (1967), el
Convenio de Berna (1971), 1a Convenciéon de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual
respecto de los Circuitos Integrados, si todos los iMiembros de la OMC fueran miembros de
esos convenios. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el parrafo 3
del articulo 5 o en el parrafo 2 del articulo 6 de la Convencién de Roma lo notificara segtn lo
previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC").

Articulo 2
Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, Il y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumpliran los
articulos 1 a 12 y el articulo 19 del Convenio de Paris (1967).

2. Ninguna disposicion de las Partes [ a IV del presente Acuerdo ird en detrimento de las
obligaciones que los Miembros puedan tener entre si en virtud del Convenio de Paris, el
Convenio de Berna, la Convencién de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual
respecto de los Circuitos Integrados.

Articulo 3
Trato nacional

1. Cada Miembro concedera a los nacionales de los demas Miembros un trato no menos
favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la proteccionii de la
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propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el
Convenio de Paris (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convenciéon de Roma o el Tratado
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los
artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusién, esta obligacion so6lo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo.
Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el articulo 6 del Convenio de
Berna (1971) o en el parrafo 1 b) del articulo 16 de la Convencién de Roma lo notificara segiin
lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2. Los Miembros podran recurrir a las excepciones permitidas en el parrafo 1 en relaciéon con
los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designacién de un domicilio legal o
el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicciéon de un Miembro, solamente cuando
tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que
no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales practicas no
se apliquen de manera que constituya una restricciéon encubierta del comercio.

Articulo 4
Trato de la nacion mas favorecida

Con respecto a la proteccién de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otorgara
inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demas Miembros. Quedan
exentos de esta obligacién toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un
Miembro que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la
ley de caracter general y no limitados especificamente a la proteccion de la propiedad
intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de
la Convenciéon de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en funcién del trato
nacional sino del trato dado en otro pafs;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusién, que no estén previstos en el presente Acuerdo;
d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la proteccion de la propiedad intelectual
que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a
condicion de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una
discriminacion arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Articulo 5
Acuerdos multilaterales sobre adquisicion y mantenimiento de la proteccion

Las obligaciones derivadas de los articulos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la

adquisiciéon y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en
acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.
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Articulo 6
Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solucién de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo
dispuesto en los articulos 3 y 4 no se hara uso de ninguna disposicion del presente Acuerdo en
relacion con la cuestion del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Articulo 7
Objetivos

La proteccién y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberan contribuir a
la promocién de la innovacién tecnoldgica y a la transferencia y difusién de la tecnologia, en
beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnolégicos y de
modo que favorezcan el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y
obligaciones.

Articulo 8
Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podran adoptar las medidas
necesarias para proteger la salud publica y la nutriciéon de la poblacidn, o para promover el
interés publico en sectores de importancia vital para su desarrollo socioecondmico y
tecnolégico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente
Acuerdo.

2. Podra ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo
dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad
intelectual por sus titulares o el recurso a practicas que limiten de manera injustificable el
comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnologia.

Parte II
Normas Relativas a la Existencia, Alcance y Ejercicio de los Derechos de Propiedad
Intelectual

Seccion 1: Derecho De Autor y Derechos Conexos

Articulo 9
Relacion con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observaran los articulos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice
del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningiin Miembro tendra derechos ni
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obligaciones respecto de los derechos conferidos por el articulo 6bis de dicho Convenio ni
respecto de los derechos que se derivan del mismo.

2. La proteccion del derecho de autor abarcard las expresiones pero no las ideas,
procedimientos, métodos de operacién o conceptos matematicos en si.!

Articulo 10
Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, seran protegidos
como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).2

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por maquina o en otra
forma, que por razones de la seleccién o disposicion de sus contenidos constituyan creaciones
de caracter intelectual, seran protegidas como tales. Esa proteccidn, que no abarcara los datos
o materiales en si mismos, se entendera sin perjuicio de cualquier derecho de autor que
subsista respecto de los datos o materiales en si mismos.

Articulo 11
Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematograficas, los
Miembros conferirdn a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o
prohibir el arrendamiento comercial al publico de los originales o copias de sus obras
amparadas por el derecho de autor. Se exceptuard a un Miembro de esa obligacién con
respecto a las obras cinematograficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una
realizacion muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el
derecho exclusivo de reproducciéon conferido en dicho Miembro a los autores y sus
derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligacidn no se aplica a
los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en si.3

Articulo 12
Duracion de la proteccion

Cuando la duracién de la protecciéon de una obra que no sea fotografica o de arte aplicado se
calcule sobre una base distinta de la vida de una persona fisica, esa duracién sera de no menos
de 50 afios contados desde el final del afio civil de la publicacién autorizada o, a falta de tal
publicacién autorizada dentro de un plazo de 50 anos a partir de la realizacién de la obra, de
50 afios contados a partir del final del afio civil de su realizacion.

1Véase art. 2 del Convenio de Paris.
2Véase art. 3.16 de la Ley 17.336 y art. 4 del Tratado de la OMPI.
3Véase art. 37 bis de la Ley 17.336 y art. 7 Tratado de la OMPL
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Articulo 13
Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirdn las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos
exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotacién normal de la
obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del titular de los derechos.*

Articulo 14
Proteccion de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas
(grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusion

1. En lo que respecta a la fijacién de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los
artistas intérpretes o ejecutantes tendran la facultad de impedir los actos siguientes cuando se
emprendan sin su autorizacién: la fijacién de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la
reproduccién de tal fijaciéon. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendran asimismo la
facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizacién: la difusién
por medios inalambricos y la comunicacién al publico de sus interpretaciones o ejecuciones
en directo.5

2. Los productores de fonogramas tendran el derecho de autorizar o prohibir la reproduccion
directa o indirecta de sus fonogramas.¢

3. Los organismos de radiodifusion tendran el derecho de prohibir los actos siguientes cuando
se emprendan sin su autorizacion: la fijacién, la reproducciéon de las fijaciones y la
retransmisioén por medios inalambricos de las emisiones, asi como la comunicacién al publico
de sus emisiones de televisiéon. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los
organismos de radiodifusion, dardn a los titulares de los derechos de autor sobre la materia
objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo
dispuesto en el Convenio de Berna (1971).7

4. Las disposiciones del articulo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicaran
mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demas titulares de los
derechos sobre los fonogramas segin los determine la legislaciéon de cada Miembro. Si, en la
fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneracion equitativa de los
titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podra mantener
ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo
menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproduccién de los titulares de los
derechos.

4Véase también art. 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y art. 16 del Tratado de la OMPI
sobre Interpretacion o Ejecucién y Fonogramas y art. 9.2 del Convenio de Berna.

5Véase art. 65 de la Ley 17.336.

6 Véase art. 68 de la Ley 17.336.

7Véase art. 69 de la Ley 17.336.
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5. La duracién de la proteccién concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas
intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podra ser inferior a 50 afios,
contados a partir del final del afio civil en que se haya realizado la fijacién o haya tenido lugar
la interpretacion o ejecucion. La duracidn de la proteccion concedida con arreglo al parrafo 3
no podra ser inferior a 20 afios contados a partir del final del afio civil en que se haya
realizado la emisién.

6. En relacién con los derechos conferidos por los parrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podra
establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la
Convencion de Roma. No obstante, las disposiciones del articulo 18 del Convenio de Berna
(1971) también se aplicardn mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas
corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

Seccion 2: Marcas de Fabrica o de Comercio

Articulo 15
Materia objeto de proteccion

1. Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinacién de
signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas. Tales signos podran registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en
particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los numeros, los
elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacién de
estos signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o
servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de registro de los mismos
al caracter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podran exigir como
condicion para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.8

2. Lo dispuesto en el parrafo 1 no se entendera en el sentido de que impide a un Miembro
denegar el registro de una marca de fabrica o de comercio por otros motivos, siempre que
éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de Paris (1967).

3. Los Miembros podran supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso
efectivo de una marca de fabrica o de comercio no sera condicion para la presentacion de una
solicitud de registro. No se denegard ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso
pretendido no ha tenido lugar antes de la expiracion de un periodo de tres afios contado a
partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fabrica o de comercio ha de
aplicarse no sera en ningin caso obstaculo para el registro de la marca.

8 Véase art. 19 LPI.
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5. Los Miembros publicardn cada marca de fabrica o de comercio antes de su registro o sin
demora después de él, y ofreceran una oportunidad razonable de pedir la anulaciéon del
registro. Ademas los Miembros podran ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una
marca de fabrica o de comercio.®

Articulo 16
Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho exclusivo de
impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares
a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de
confusion.l%Los derechos antes mencionados se entenderan sin perjuicio de ninguno de los
derechos existentes con anterioridad y no afectardn a la posibilidad de los Miembros de
reconocer derechos basados en el uso.!!

2. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis mutandis a los servicios. Al
determinar si una marca de fibrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros
tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del publico inclusive la
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promocién de
dicha marca.12

3. El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis mutandis a bienes o
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fabrica o de comercio
ha sido registrada, a condiciéon de que el uso de esa marca en relacién con esos bienes o
servicios indique una conexién entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca
registrada y a condicién de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la
marca registrada.

Articulo 17
Excepciones

Los Miembros podran establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una
marca de fabrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condiciéon
de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legitimos del titular de la marca y de
terceros.

Articulo 18

9 Véase art. 4 LPIL.

10 Véase art. 20 letra f) y h) LPIL.
11Véase art. 19 bis d) LPIL.

12 Véase art. 20 letra g) LPL
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Duracidn de la proteccién

El registro inicial de una marca de fabrica o de comercio y cada una de las renovaciones del
registro tendran una duracidén de no menos de siete afios. El registro de una marca de fabrica
o de comercio sera renovable indefinidamente.!3

Articulo 19
Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro s6lo podra anularse después de un
periodo ininterrumpido de tres afios como minimo de falta de uso, a menos que el titular de la
marca de fabrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones validas basadas en la
existencia de obstaculos a dicho uso. Se reconoceran como razones validas de falta de uso las
circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que
constituyan un obstaculo al uso de la misma, como las restricciones a la importacién u otros
requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerara que la utilizaciéon de una marca de
fabrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el
registro.

Articulo 20
Otros requisitos

No se complicara injustificablemente el uso de una marca de fabrica o de comercio en el curso
de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra
marca de fabrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que
menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de
los de otras empresas.

Articulo 21
Licencias y cesion

Los Miembros podran establecer las condiciones para las licencias y la cesién de las marcas de
fabrica o de comercio, quedando entendido que no se permitiran las licencias obligatorias de
marcas de fabrica o de comercio y que el titular de una marca de fabrica o de comercio
registrada tendra derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca
la marca.

Seccion 3: Indicaciones Geograficas

13 Véase art. 24 LPIL.
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Articulo 22
Proteccion de las indicaciones geograficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geograficas son las que
identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una region o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacién, u otra caracteristica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico.14

2. En relacion con las indicaciones geograficas, los Miembros arbitraran los medios legales
para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilizacién de cualquier medio que, en la designacién o presentaciéon del producto,
indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una regidn geografica distinta
del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen
geografico del producto;

b) cualquier otra utilizacién que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del
articulo 10bis del Convenio de Paris (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislacidn lo permite, o a peticiéon de una parte interesada,
denegara o invalidara el registro de una marca de fabrica o de comercio que contenga o
consista en una indicaciéon geografica respecto de productos no originarios del territorio
indicado, si el uso de tal indicacién en la marca de fabrica o de comercio para esos productos
en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al publico a error en cuanto al verdadero
lugar de origen.15

4. La protecciéon prevista en los parrafos 1, 2 y 3 sera aplicable contra toda indicacion
geografica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, regiéon o localidad de
origen de los productos, dé al publico una idea falsa de que éstos se originan en otro
territorio.16

Articulo 23
Proteccion adicional de las indicaciones geograficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerd los medios legales para que las partes interesadas puedan
impedir la utilizaciéon de una indicacién geografica que identifique vinos para productos de
ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicacién geografica de que se
trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean
originarios del lugar designado por la indicacién geografica en cuestidn, incluso cuando se
indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicacién geografica traducida o

acompafiada de expresiones tales como "clase", "tipo", "

estilo", "imitaciéon" u otras analogas.iv

14 Véase art. 92 LPI.
15 Véase art. 20 letra j) LPIL.
16 Véase art. 95 letra c) LPIL.
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2. De oficio, si la legislacién de un Miembro lo permite, o a peticién de una parte interesada, el
registro de toda marca de fabrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una
indicacion geografica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o
consista en una indicacion geografica que identifique bebidas espirituosas, se denegara o
invalidara para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geograficas homoénimas para los vinos, la proteccién se
concedera a cada indicacién con sujecién a lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 22. Cada
Miembro establecera las condiciones practicas en que se diferenciardn entre si las
indicaciones homdénimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de
que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean
inducidos a error.

4. Para facilitar la proteccidn de las indicaciones geograficas para los vinos, en el Consejo de
los ADPIC se entablaran negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de
notificacién y registro de las indicaciones geograficas de vinos que sean susceptibles de
proteccién en los Miembros participantes en ese sistema.

Articulo 24
Negociaciones internacionales; excepciones

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la proteccion
de las indicaciones geograficas determinadas segin lo dispuesto en el articulo 23. Ningun
Miembro se valdra de las disposiciones de los parrafos 4 a 8 para negarse a celebrar
negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales
negociaciones, los Miembros se mostraran dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada
de esas disposiciones a las indicaciones geograficas determinadas cuya utilizacién sea objeto
de tales negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendra en examen la aplicaciéon de las disposiciones de la
presente Seccion; el primero de esos examenes se llevara a cabo dentro de los dos afios
siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestién que afecte al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podra plantearse ante el
Consejo que, a peticiéon de cualquiera de los Miembros, celebrard consultas con cualquiera
otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar
una solucién satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros
interesados. El Consejo adoptara las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento
y favorecer los objetivos de la presente Seccion.

3. Al aplicar esta Seccion, ninglin Miembro reducird la proteccién de las indicaciones

geograficas que existia en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.
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4. Ninguna de las disposiciones de esta Secciéon impondra a un Miembro la obligacién de
impedir el uso continuado y similar de una determinada indicaciéon geografica de otro
Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relaciéon con bienes o servicios, por
ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicacion geografica de
manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese
Miembro a) durante 10 afios como minimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de
buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fabrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o
cuando los derechos a una marca de fabrica o de comercio se hayan adquirido mediante su
uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicacién de estas disposiciones en ese Miembro, segtin lo establecido
en la Parte VI; o

b) antes de que la indicacién geografica estuviera protegida en su pais de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Seccién no prejuzgaran la posibilidad de registro ni la
validez del registro de una marca de fabrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha
marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicacion geografica.

6. Nada de lo previsto en esta Seccion obligarda a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el
caso de una indicacién geografica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o
servicios para los cuales la indicacién pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje
corriente que es el nombre comun de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro.
Nada de lo previsto en esta Seccién obligard a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el
caso de una indicacién geografica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a
productos viticolas para los cuales la indicacion pertinente es idéntica a la denominacion
habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podra establecer que cualquier solicitud formulada en el ambito de la
presente Seccidn en relacién con el uso o el registro de una marca de fabrica o de comercio ha
de presentarse dentro de un plazo de cinco afios contados a partir del momento en que el uso
lesivo de la indicacién protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir
de la fecha de registro de la marca de fabrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la
marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo
adquirié6 notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicacién
geografica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Seccién no prejuzgaran en modo alguno el derecho de cualquier
persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su
antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que
induzca a error al publico.
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9. El presente Acuerdo no impondrda obligacion ninguna de proteger las indicaciones
geograficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su pais de origen, o que
hayan caido en desuso en ese pais.

Seccion 4: Dibujos y Modelos Industriales

Articulo 25
Condiciones para la proteccion

1. Los Miembros estableceran la proteccién de los dibujos y modelos industriales creados
independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podran establecer que los
dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos
o modelos conocidos o de combinaciones de caracteristicas de dibujos o modelos conocidos.
Los Miembros podran establecer que esa proteccién no se extendera a los dibujos y modelos
dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.!”

2. Cada Miembro se asegurara de que las prescripciones que hayan de cumplirse para
conseguir la proteccion de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere
a costo, examen y publicacion- no dificulten injustificablemente las posibilidades de busqueda
y obtencion de esa proteccidn. Los Miembros tendran libertad para cumplir esta obligacién
mediante la legislacion sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislacidn sobre el
derecho de autor.

Articulo 26
Proteccion

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendra el derecho de impedir que
terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen articulos que ostenten o
incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o
modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Los Miembros podran prever excepciones limitadas de la protecciéon de los dibujos y
modelos industriales, a condicion de que tales excepciones no atenten de manera
injustificable contra la explotacién normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni
causen un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular del dibujo o modelo
protegido, teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.

3. La duracién de la proteccién otorgada equivaldra a 10 afios como minimo.18

Seccion 5: Patentes

17 Véase art. 62 ter LPI.
18 Véase art. 65 ADPIC.
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Articulo 27
Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, las patentes podran obtenerse por todas
las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion
industrial.v Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 65, en el parrafo 8 del
articulo 70 y en el parrafo 3 del presente articulo, las patentes se podran obtener y los
derechos de patente se podran gozar sin discriminacién por el lugar de la invencién, el campo
de la tecnologia o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el pais.

2. Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacion
comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la
moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para
preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio ambiente, siempre que esa
exclusion no se haga meramente porque la explotacion esté prohibida por su legislacién.1?

3. Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirtrgicos para el tratamiento de personas o
animales;20

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente biolégicos para la produccién de plantas o animales, que no sean
procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos. Sin embargo, los Miembros otorgaran
proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz
sui generis o mediante una combinacién de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente
apartado seran objeto de examen cuatro afios después de la entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OM(C.21

Articulo 28
Derechos conferidos

1. Una patente conferira a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su
consentimiento, realicen actos de: fabricacion, uso, oferta para la venta, venta o importaciénvi
para estos fines del producto objeto de la patente;?22

19 Véase art. 38 LPL.

20 Véase art. 37 letra d) LPL
21Véase art. 37 letra b) LPL
22 Véase art. 49 inc. 12 LPI.
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b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su
consentimiento, realicen el acto de utilizacién del procedimiento y los actos de: uso, oferta
para la venta, venta o importaciéon para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido
directamente por medio de dicho procedimiento.23

2. Los titulares de patentes tendran asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por
sucesion y de concertar contratos de licencia.

Articulo 29
Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirdn al solicitante de una patente que divulgue la invencién de manera
suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se
trate puedan llevar a efecto la invencién, y podran exigir que el solicitante indique la mejor
manera de llevar a efecto la invenciéon que conozca el inventor en la fecha de la presentacion
de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la
solicitud.

2. Los Miembros podran exigir al solicitante de una patente que facilite informacion relativa a
sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Articulo 30
Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podran prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por
una patente, a condicién de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra
la explotacion normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legitimos
intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.

Articulo 31
Otros usos sin autorizacion del titular de los derechos

Cuando la legislacién de un Miembro permita otros usosvi de la materia de una patente sin
autorizacion del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros
autorizados por el gobierno, se observaran las siguientes disposiciones:

a) la autorizacion de dichos usos sera considerada en funcién de sus circunstancias propias;

b) s6lo podran permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya
intentado obtener la autorizacion del titular de los derechos en términos y condiciones
comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los

23 Véase art. 49 inc. 2° LPL.
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Miembros podran eximir de esta obligaciéon en caso de emergencia nacional o en otras
circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso publico no comercial. Sin embargo,
en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el
titular de los derechos sera notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de
uso publico no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una bisqueda de
patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente valida es o sera
utilizada por o para el gobierno, se informara sin demora al titular de los derechos;

c) el alcance y duraciéon de esos usos se limitaran a los fines para los que hayan sido
autorizados y, si se trata de tecnologia de semiconductores, s6lo podra hacerse de ella un uso
publico no comercial o utilizarse para rectificar una practica declarada contraria a la
competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;

d) esos usos seran de caracter no exclusivo;

e) no podran cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo
intangible que disfrute de ellos;

f) se autorizaran esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro
que autorice tales usos;

g) la autorizacién de dichos usos podra retirarse a reserva de la protecciéon adecuada de los
intereses legitimos de las personas que han recibido autorizacién para esos usos, si las
circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a
surgir. Las autoridades competentes estaran facultadas para examinar, previa peticion
fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

h) el titular de los derechos recibird una remuneracién adecuada segun las circunstancias
propias de cada caso, habida cuenta del valor econémico de la autorizacion;

i) la validez juridica de toda decisién relativa a la autorizacién de esos usos estara sujeta a
revisiéon judicial u otra revision independiente por una autoridad superior diferente del
mismo Miembro;

j) toda decisidn relativa a la remuneracién prevista por esos usos estara sujeta a revision
judicial u otra revisiéon independiente por una autoridad superior diferente del mismo
Miembro;

k) los Miembros no estaran obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados
b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a practicas que, a resultas de
un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas. La
necesidad de corregir las practicas anticompetitivas se podra tener en cuenta al determinar el
importe de la remuneracion en esos casos. Las autoridades competentes tendran facultades
para denegar la revocacidn de la autorizacién si resulta probable que las condiciones que
dieron lugar a esa autorizacion se repitan;

1) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotacion de una patente
("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera
patente"), habran de observarse las siguientes condiciones adicionales:

i) la invencion reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico
importante de una importancia econdémica considerable con respecto a la invencion
reivindicada en la primera patente;
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ii) el titular de la primera patente tendra derecho a una licencia cruzada en condiciones
razonables para explotar la invencion reivindicada en la segunda patente; y

iii) no podra cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesién de la segunda
patente.

Articulo 32
Revocacion/caducidad

Se dispondra de la posibilidad de una revision judicial de toda decisién de revocacion o de
declaracién de caducidad de una patente.

Articulo 33
Duracion de la proteccion

La proteccién conferida por una patente no expirara antes de que haya transcurrido un
periodo de 20 afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.24vii

Articulo 34
Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infraccién de los derechos del titular a
los que se refiere el parrafo 1 b) del articulo 28, cuando el objeto de una patente sea un
procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estaran facultadas para
ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es
diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros estableceran que,
salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el
consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento
patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:25

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos
razonables cudl ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendran libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el
parrafo 1 incumbira al supuesto infractor s6lo si se cumple la condiciéon enunciada en el
apartado a) o solo si se cumple la condicién enunciada en el apartado b).

3. En la presentacién de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los intereses legitimos de
los demandados en cuanto a la proteccién de sus secretos industriales y comerciales.

24 Véase art. 39 LPI.
25 Véase art. 32 bis LPI.
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Seccion 6: Esquemas de Trazado (Topografias) de los Circuitos Integrados

Articulo 35
Relacion con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protecciéon a los esquemas de trazado (topografias) de
circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de
conformidad con los articulos 2 a 7 (salvo el parrafo 3 del articulo 6), el articulo 12 y el
parrafo 3 del articulo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados y en atenerse ademas a las disposiciones siguientes.

Articulo 36
Alcance de la proteccion

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1 del articulo 37, los Miembros consideraran ilicitos
los siguientes actos si se realizan sin la autorizacién del titular del derechoix: la importacidn,
venta o distribucién de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido,
un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un
articulo que incorpore un circuito integrado de esa indole sé6lo en la medida en que éste siga
conteniendo un esquema de trazado ilicitamente reproducido.

Articulo 37
Actos que no requieren la autorizacion del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 36, ninglin Miembro estara obligado a considerar
ilicita la realizacidn de ninguno de los actos a que se refiere dicho articulo, en relacién con un
circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilicitamente reproducido o en
relacién con cualquier articulo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que
realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir
el circuito integrado o el articulo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un
esquema de trazado reproducido ilicitamente. Los Miembros estableceran que, después del
momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba
reproducido ilicitamente, dicha persona podra realizar cualquier acto con respecto al
producto en existencia o pedido antes de ese momento, pero podra exigirsele que pague al
titular del derecho una suma equivalente a la regalia razonable que corresponderia pagar por
una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del articulo 31 se aplicaran mutatis

mutandis en caso de concesién de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o
en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorizacidn del titular del derecho.
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Articulo 38
Duracion de la proteccion

1. En los Miembros en que se exija el registro como condicién para la proteccidn, la proteccion
de los esquemas de trazado no finalizara antes de la expiracién de un periodo de 10 afios
contados a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud de registro o de la primera
explotacién comercial en cualquier parte del mundo.26

2. En los Miembros en que no se exija el registro como condicién para la proteccidn, los
esquemas de trazado quedaran protegidos durante un periodo no inferior a 10 afios contados
desde la fecha de la primera explotaciéon comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los parrafos 1 y 2, todo Miembro podra establecer que la
proteccién caducara a los 15 afios de la creacién del esquema de trazado.

Seccion 7: Proteccion de la Informacion no Divulgada
Articulo 39

1. Al garantizar una proteccién eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo
establecido en el articulo 10bis del Convenio de Paris (1967), los Miembros protegeran la
informacién no divulgada de conformidad con el parrafo 2, y los datos que se hayan sometido
a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el parrafo 3.

2. Las personas fisicas y juridicas tendran la posibilidad de impedir que la informacién que
esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por
terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la
medida en que dicha informacién:27

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y reuniéon
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas
introducidas en los circulos en que normalmente se utiliza el tipo de informacién en cuestion;
y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta,
tomadas por la persona que legitimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condicién para aprobar la comercializacion de
productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades
quimicas, la presentaciéon de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboracion
suponga un esfuerzo considerable, protegeran esos datos contra todo uso comercial desleal.

26 Véase art. 78 LPI.
27 Véase art. 86 LPI.
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Ademas, los Miembros protegeran esos datos contra toda divulgacion, excepto cuando sea
necesario para proteger al publico, o salvo que se adopten medidas para garantizar la
proteccién de los datos contra todo uso comercial desleal.28

Seccion 8: Control de las Practicas Anticompetitivas en las Licencias Contractuales
Articulo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas practicas o condiciones relativas a la concesion de
las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden
tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgacion
de la tecnologia.

2. Ninguna disposicién del presente Acuerdo impedira que los Miembros especifiquen en su
legislacion las practicas o condiciones relativas a la concesiéon de licencias que puedan
constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga
un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece
supra, un Miembro podra adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del
presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas practicas, que pueden
incluir las condiciones exclusivas de retrocesion, las condiciones que impidan la impugnacion
de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos
pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebrard consultas, previa solicitud, con cualquiera otro
miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad
intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene
su domicilio en él realiza practicas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro
solicitante relativos a la materia de la presente seccidén, y desee conseguir que esa legislaciéon
se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de
la legislacion ni de su plena libertad para adoptar una decision definitiva. El Miembro a quien
se haya dirigido la solicitud examinara con toda comprensién la posibilidad de celebrar las
consultas, brindara oportunidades adecuadas para la celebracion de las mismas con el
Miembro solicitante y cooperara facilitando la informacién publicamente disponible y no
confidencial que sea pertinente para la cuestién de que se trate, asi como otras informaciones
de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan
acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la proteccion de su caracter confidencial por el
Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro
Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infraccién de las leyes o
reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Seccién este otro

28 Véase art. 89 LPI.
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Miembro darj, previa peticion, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a
las previstas en el parrafo 3.

Parte III
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual

Seccion 1: Obligaciones Generales
Articulo 41

1. Los Miembros se asegurardn de que en su legislacién nacional se establezcan
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo
previsto en la presente Parte que permitan la adopcién de medidas eficaces contra cualquier
accion infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente
Acuerdo, con inclusidn de recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos que
constituyan un medio eficaz de disuasién de nuevas infracciones. Estos procedimientos se
aplicaran de forma que se evite la creaciéon de obstaculos al comercio legitimo, y deberan
prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual
serdn justos y equitativos. No seran innecesariamente complicados o gravosos, ni
comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularan, preferentemente, por escrito y
seran razonadas. Se pondran a disposicion, al menos de las partes en el procedimiento, sin
retrasos indebidos. S6lo se basaran en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes
la oportunidad de ser oidas.

4. Se dara a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisién por una autoridad
judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujecion a las disposiciones en materia
de competencia jurisdiccional previstas en la legislacion de cada Miembro relativa a la
importancia de un caso, de al menos los aspectos juridicos de las decisiones judiciales iniciales
sobre el fondo del caso. Sin embargo, no sera obligatorio darles la oportunidad de revisién de
las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligacién de instaurar un
sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya
existente para la aplicacion de la legislacion en general, ni afecta a la capacidad de los
Miembros para hacer observar su legislacion en general. Ninguna disposicidn de la presente
Parte crea obligacion alguna con respecto a la distribucion de los recursos entre los medios
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destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a
la observancia de la legislacién en general.

Seccion 2: Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos

Articulo 42
Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondran al alcance de los titulares de derechosx procedimientos judiciales
civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se
refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendran derecho a recibir aviso por escrito en
tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusién del fundamento de la reclamacion.
Se autorizard a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los
procedimientos no impondran exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las
comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estaran
debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas
pertinentes. El procedimiento deberd prever medios para identificar y proteger la
informacién confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales
existentes.

Articulo 43
Pruebas

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar que, cuando una parte haya
presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus
alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que
se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujecién, en
los casos procedentes, a condiciones que garanticen la proteccién de la informacién
confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin
motivos so6lidos el acceso a informacién necesaria o de otro modo no facilite tal informacién
en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una
medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podran facultar a
las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas,
afirmativas o negativas, sobre la base de la informacién que les haya sido presentada, con
inclusion de la reclamacion o de la alegacidn presentada por la parte afectada
desfavorablemente por la denegacién del acceso a la informacidn, a condicién de que se dé a
las partes la oportunidad de ser oidas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Articulo 44
Mandamientos judiciales
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1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar a una parte que desista de una
infraccidn, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un
derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdiccién,
inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la
obligacién de conceder esa facultad en relaciéon con una materia protegida que haya sido
adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que
operar con esa materia comportaria infraccién de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demas disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las
disposiciones de la Parte Il especificamente referidas a la utilizaciéon por el gobierno, o por
terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los
Miembros podran limitar los recursos disponibles contra tal utilizacién al pago de una
compensacién de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del articulo 31. En los demas
casos se aplicardn los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean
incompatibles con la legislacién de un Miembro, podran obtenerse sentencias declarativas y
una compensaciéon adecuada.

Articulo 45
Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar al infractor que pague al titular
del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el dafio que éste haya sufrido debido
a una infraccién de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que,
sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad
infractora.

2. Las autoridades judiciales estaran asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague
los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean
procedentes.

Cuando asi proceda, los Miembros podran facultar a las autoridades judiciales para que
concedan reparacién por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos
previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para
saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Articulo 46
Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasién de las infracciones, las autoridades judiciales
estaran facultadas para ordenar que las mercancias que se haya determinado que son
mercancias infractoras sean, sin indemnizacién alguna, apartadas de los circuitos comerciales
de forma que se evite causar dafios al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que
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ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades
judiciales estaran ademas facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se
hayan utilizado predominantemente para la producciéon de los bienes infractores, sean, sin
indemnizacién alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al
minimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendran en cuenta, al dar curso a las
correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporcion entre la gravedad de
la infraccién y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las
mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de
fabrica o de comercio apuesta ilicitamente no bastara, salvo en casos excepcionales, para que
se permita la colocacién de los bienes en los circuitos comerciales.

Articulo 47
Derecho de informacién

Los Miembros podran disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la
infraccidn, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del
derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producciéon y
distribucion de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribucion.

Articulo 48
Indemnizacion al demandado

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se
hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que
indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligacién o
una restriccion, por el dano sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estaran
asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que
pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relacién con la administraciéon de cualquier legislacion relativa a la proteccién o a la
observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximiran tanto a las
autoridades como a los funcionarios publicos de las responsabilidades que darian lugar a
medidas correctoras adecuadas solo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas
de buena fe para la administracion de dicha legislacion.

Articulo 49
Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos
administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atendran a principios

sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta seccidn.

Seccion 3: Medidas Provisionales
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Articulo 50

1. Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar la adopcion de medidas
provisionales rapidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracciéon de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en
particular, evitar que las mercancias ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdiccion de
aquéllas, inclusive las mercancias importadas, inmediatamente después del despacho de
aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion.

2. Las autoridades judiciales estaran facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando
ello sea conveniente, sin haber oido a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de
que cualquier retraso cause dafno irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un
riesgo demostrable de destruccién de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estaran facultadas para exigir al demandante que presente las
pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfaccién con un
grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho
es objeto o va a ser objeto inminentemente de infraccion, y para ordenar al demandante que
aporte una fianza o garantia equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y
evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oido a la otra parte, éstas se
notificaran sin demora a la parte afectada a mas tardar inmediatamente después de ponerlas
en aplicacion. A peticién del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa
notificacién se procedera a una revision, en la que se le reconocera el derecho de audiencia,
con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecucion de las medidas provisionales podra exigir al
demandante que presente cualquiera otra informacién necesaria para la identificacion de las
mercancias de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo
de los parrafos 1 y 2 se revocaran o quedaran de otro modo sin efecto, a peticion del
demandado, si el procedimiento conducente a una decision sobre el fondo del asunto no se
inicia en un plazo razonable que habra de ser establecido, cuando la legislacién de un
Miembro lo permita, por determinacién de la autoridad judicial que haya ordenado las
medidas, y que a falta de esa determinacién no sera superior a 20 dias habiles o 31 dias
naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por accién u
omision del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no
hubo infraccion o amenaza de infraccion de un derecho de propiedad intelectual, las
autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar al demandante, previa peticion del
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demandado, que pague a éste una indemnizacién adecuada por cualquier dafio causado por
esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos
administrativos, esos procedimientos se atendran a principios sustancialmente equivalentes a
los enunciados en esta seccion.

Seccion 4: Prescripciones Especiales Relacionadas con las Medidas en Fronteraxii

Articulo 51
Suspension del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptaran procedimientosxii
para que el titular de un derecho, que tenga motivos validos para sospechar que se prepara la
importacion de mercancias de marca de fabrica o de comercio falsificadas o mercancias pirata
que lesionan el derecho de autorxv, pueda presentar a las autoridades competentes,
administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de
aduanas suspendan el despacho de esas mercancias para libre circulaciéon. Los Miembros
podran autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancias que
supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se
cumplan las prescripciones de la presente secciéon. Los Miembros podran establecer también
procedimientos analogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas
mercancias destinadas a la exportacion desde su territorio.2?

Articulo 52
Demanda

Se exigira a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el
articulo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfaccién de las autoridades
competentes que, de acuerdo con la legislacién del pais de importacidn, existe presuncién de
infraccibn de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripcion
suficientemente detallada de las mercancias de modo que puedan ser reconocidas con
facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicaran al
demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas
mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuacion de las autoridades de aduanas.

Articulo 53
Fianza o garantia equivalente

29 Véase art. 6 ley 19.912.
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1. Las autoridades competentes estaran facultadas para exigir al demandante que aporte una
fianza o garantia equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las
autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantia equivalente no debera
disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ambito de la presente seccion, las
autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulacién de mercancias
que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o informacién
no divulgada, sobre la base de una decisién no tomada por una autoridad judicial u otra
autoridad independiente, y el plazo estipulado en el articulo 55 haya vencido sin que la
autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se
han cumplido todas las demas condiciones requeridas para la importacion, el propietario, el
importador o el consignatario de esas mercancias tendra derecho a obtener que se proceda al
despacho de aduana de las mismas previo depdsito de una fianza por un importe que sea
suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infraccidn. El pago de tal
fianza se entendera sin perjuicio de ningtn otro recurso a disposicion del titular del derecho,
y se entendera asimismo que la fianza se devolvera si éste no ejerce el derecho de accién en
un plazo razonable.

Articulo 54
Notificacion de la suspension

Se notificard prontamente al importador y al demandante la suspensiéon del despacho de
aduana de las mercancias de conformidad con el articulo 51.

Articulo 55
Duracion de la suspension

En caso de que en un plazo no superior a 10 dias habiles contado a partir de la comunicacién
de la suspension al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido
informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento
conducente a una decision sobre el fondo de la cuestion o de que la autoridad debidamente
facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensién del
despacho de aduana de las mercancias, se procedera al despacho de las mismas si se han
cumplido todas las demas condiciones requeridas para su importacion o exportacion; en los
casos en que proceda, el plazo mencionado podra ser prorrogado por otros 10 dias habiles. Si
se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisién sobre el fondo del asunto, a
peticién del demandado se procedera en un plazo razonable a una revisién, que incluira el
derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o
confirmarse. No obstante, cuando la suspensién del despacho de aduana se efectie o se
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contintie en virtud de una medida judicial provisional, se aplicardn las disposiciones del
parrafo 6 del articulo 50.30

Articulo 56
Indemnizacion al importador y al propietario de las mercancias

Las autoridades pertinentes estaran facultadas para ordenar al demandante que pague al
importador, al consignatario y al propietario de las mercancias una indemnizacién adecuada
por todo dafio a ellos causado por la retencion infundada de las mercancias o por la retencion
de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.

Articulo 57
Derecho de inspeccion e informacion

Sin perjuicio de la proteccién de la informacién confidencial, los Miembros facultaran a las
autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que
haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancias
retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estaran asimismo
facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar
esas mercancias. Los Miembros podran facultar a las autoridades competentes para que,
cuando se haya adoptado una decision positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al
titular del derecho el nombre y direccidn del consignador, el importador y el consignatario, asi
como la cantidad de las mercancias de que se trate.

Articulo 58
Actuacion de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actien por propia iniciativa y
suspendan el despacho de aquellas mercancias respecto de las cuales tengan la presuncién de
que infringen un derecho de propiedad intelectual:

a) las autoridades competentes podran pedir en cualquier momento al titular del derecho
toda informacion que pueda serles util para ejercer esa potestad;

b) la suspensién debera notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el
importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensiéon quedara
sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el articulo 55;

c) los Miembros eximiran tanto a las autoridades como a los funcionarios publicos de las
responsabilidades que darian lugar a medidas correctoras adecuadas s6lo en el caso de
actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.3!

Articulo 59
Recursos

30 Véase art. 11 de la Ley 19.912.
31Véase art. 16 de la Ley 19.912.
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Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes
estaran facultadas para ordenar la destruccién o eliminacién de las mercancias infractoras de
conformidad con los principios establecidos en el articulo 46. En cuanto a las mercancias de
marca de fabrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirdn, salvo en
circunstancias excepcionales, que las mercancias infractoras se reexporten en el mismo
estado ni las someteran a un procedimiento aduanero distinto.

Articulo 60
Importaciones insignificantes

Los Miembros podran excluir de la aplicacion de las disposiciones precedentes las pequenas
cantidades de mercancias que no tengan caracter comercial y formen parte del equipaje
personal de los viajeros o se envien en pequefias partidas.

Secciéon 5: Procedimientos Penales
Articulo 61

Los Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de
falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del derecho de
autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderan la pena de prisiéon y/o la
imposicién de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el
nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda,
entre los recursos disponibles figurara también la confiscacidn, el decomiso y la destrucciéon
de las mercancias infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados
predominantemente para la comision del delito. Los Miembros podran prever la aplicacion de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infraccién de derechos de propiedad
intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

Parte IV: Adquisicion y Mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y
Procedimientos Contradictorios Relacionados

Articulo 62

1. Como condicion para la adquisiciéon y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual
previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podran exigir que se respeten
procedimientos y tramites razonables. Tales procedimientos y tramites seran compatibles con

las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisicion de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al
otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurardn de que los
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procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la
adquisicién del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un periodo razonable,
a fin de evitar que el periodo de proteccion se acorte injustificadamente.

3. Alas marcas de servicio se aplicard mutatis mutandis el articulo 4 del Convenio de Paris
(1967).

4. Los procedimientos relativos a la adquisicion o mantenimiento de derechos de propiedad
intelectual y los de revocacion administrativa y procedimientos contradictorios como los de
oposicién, revocacion y cancelacion, cuando la legislaciéon de un Miembro establezca tales
procedimientos, se regiran por los principios generales enunciados en los parrafos 2 y 3 del
articulo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos
mencionados en el parrafo 4 estardn sujetas a revisiéon por una autoridad judicial o
cuasijudicial. Sin embargo, no habra obligacion de establecer la posibilidad de que se revisen
dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposicién o en caso de revocacion
administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un
procedimiento de invalidacion.

Parte V
Prevencion y Solucion de Diferencias

Articulo 63
Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de
aplicacion general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente
Acuerdo (existencia, alcance, adquisicion, observancia y prevencion del abuso de los derechos
de propiedad intelectual) seran publicados o, cuando tal publicacién no sea factible, puestos a
disposicion del publico, en un idioma del pais, de forma que permita a los gobiernos y a los
titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicaran los acuerdos
referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una
entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.

2. Los Miembros notificaran las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el parrafo 1 al
Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicacién del presente Acuerdo.
El Consejo intentard reducir al minimo la carga que supone para los Miembros el
cumplimiento de esta obligacién, y podrd decidir que exime a éstos de la obligaciéon de
comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el
establecimiento de un registro comun de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A este
respecto, el Consejo examinard también cualquier medida que se precise en relacién con las
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notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se
derivan de las disposiciones del articulo 6ter del Convenio de Paris (1967).

3. Cada Miembro estara dispuesto a facilitar, en respuesta a una peticidn por escrito recibida
de otro Miembro, informacién del tipo de la mencionada en el parrafo 1. Cuando un Miembro
tenga razones para creer que una decision judicial, resolucién administrativa o acuerdo
bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos
que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podra solicitar por escrito que se le dé
acceso a la decisioén judicial, resoluciéon administrativa o acuerdo bilateral en cuestion o que se
le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los parrafos 1 a 3 obligard a los Miembros a divulgar
informacién confidencial que impida la aplicacién de la ley o sea de otro modo contraria al
interés publico o perjudique los intereses comerciales legitimos de determinadas empresas
publicas o privadas.

Articulo 64
Solucion de diferencias

1. Salvo disposicion expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la
solucion de las diferencias en el ambito del mismo seran de aplicacidn las disposiciones de los
articulos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre
Solucioén de Diferencias.

2. Durante un periodo de cinco afios contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC, para la solucién de las diferencias en el ambito del presente Acuerdo
no seran de aplicacion los parrafos 1 b) y 1 c) del articulo XXIII del GATT de 1994.

3. Durante el periodo a que se hace referencia en el parrafo 2, el Consejo de los ADPIC
examinara el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los parrafos
1b) y 1 c) del articulo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente
Acuerdo y presentara recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobacién. Las
decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el
periodo previsto en el parrafo 2 sélo podran ser adoptadas por consenso, y las
recomendaciones aprobadas surtiran efecto para todos los Miembros sin otro proceso de
aceptacion formal.

Parte VI
Disposiciones Transitorias

Articulo 65
Disposiciones transitorias
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2, 3 y 4, ningin Miembro estara obligado a
aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo general de
un afio contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo pais en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo periodo de cuatro
afios la fecha de aplicacidn, que se establece en el parrafo 1, de las disposiciones del presente
Acuerdo, con excepcion de los articulos 3,4 y 5.

3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformacién de una economia de
planificacidn central en una economia de mercado y libre empresa y que realice una reforma
estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la
preparacién o aplicacién de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podra también
beneficiarse del periodo de aplazamiento previsto en el parrafo 2.

4. En la medida en que un pais en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a
ampliar la proteccion mediante patentes de productos a sectores de tecnologia que no
gozaban de tal proteccidn en su territorio en la fecha general de aplicacién del presente
Acuerdo para ese Miembro, segin se establece en el parrafo 2, podra aplazar la aplicacién a
esos sectores de tecnologia de las disposiciones en materia de patentes de productos de la
seccion 5 de la Parte Il por un periodo adicional de cinco afios.

5. Todo Miembro que se valga de un periodo transitorio al amparo de lo dispuesto en los
parrafos 1, 2, 3 6 4 se asegurara de que las modificaciones que introduzca en sus leyes,
reglamentos o practicas durante ese perfodo no hagan que disminuya el grado de
compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

Articulo 66
Paises menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los paises menos adelantados
Miembros, de sus limitaciones econ6micas, financieras y administrativas y de la flexibilidad
que necesitan para establecer una base tecnolégica viable, ninguno de estos Miembros estara
obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepcidn de los articulos 3,4y 5,
durante un periodo de 10 afios contado desde la fecha de aplicacién que se establece en el
parrafo 1 del articulo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un pais menos adelantado
Miembro una peticién debidamente motivada, concedera prorrogas de ese periodo.

2. Los paises desarrollados Miembros ofreceran a las empresas e instituciones de su territorio
incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnologia a los paises menos
adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnolégica so6lida y

viable.

Articulo 67
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Cooperacion técnica

Con el fin de facilitar la aplicacién del presente Acuerdo, los paises desarrollados Miembros
prestaran, previa peticion, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperacion
técnica y financiera a los paises en desarrollo o paises menos adelantados Miembros. Esa
cooperacion comprendera la asistencia en la preparacién de leyes y reglamentos sobre
proteccién y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevencion del
abuso de los mismos, e incluirad apoyo para el establecimiento o ampliacién de las oficinas y
entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formacién de personal.

Parte VII
Disposiciones Institucionales; Disposiciones Finales

Articulo 68
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio

El Consejo de los ADPIC supervisara la aplicacion de este Acuerdo y, en particular, el
cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y
ofrecera a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumira
las demas funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestara la
asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solucion de diferencias. En el
desempefio de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podra consultar a las fuentes que
considere adecuadas y recabar informacién de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo
tratara de establecer, en el plazo de un ano después de su primera reunion, las disposiciones
adecuadas para la cooperacion con los drganos de esa Organizacion.

Articulo 69
Cooperacion internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre si con objeto de eliminar el comercio
internacional de mercancias que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin,
estableceran servicios de informacion en su administracion, daran notificacion de esos
servicios y estaran dispuestos a intercambiar informaciéon sobre el comercio de las
mercancias infractoras. En particular, promoveran el intercambio de informaciéon y la
cooperacion entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancias
de marca de fabrica o de comercio falsificadas y mercancias pirata que lesionan el derecho de
autor.

Articulo 70
Proteccion de la materia existente
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1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de
aplicacion del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

2. Salvo disposicién en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la
materia existente en la fecha de aplicacion del presente Acuerdo para el Miembro de que se
trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o
posteriormente los criterios de proteccién establecidos en el presente Acuerdo. En lo
concerniente al presente parrafo y a los parrafos 3 y 4, las obligaciones de protecciéon
mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinaran
Unicamente con arreglo al articulo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones
relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o
ejecutantes de los fonogramas existentes se determinaran inicamente con arreglo al articulo
18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el parrafo 6 del articulo
14 del presente Acuerdo.

3. No habra obligacidn de restablecer la proteccién a la materia que, en la fecha de aplicacién
del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio publico.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia
protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislaciéon conforme al
presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversion
significativa, antes de la fecha de aceptacion del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro,
cualquier Miembro podra establecer una limitacién de los recursos disponibles al titular del
derecho en relacion con la continuacion de tales actos después de la fecha de aplicacion del
presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecera
como minimo el pago de una remuneracién equitativa.

5. Ningun Miembro esta obligado a aplicar las disposiciones del articulo 11 ni del parrafo 4 del
articulo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicaciéon del
presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigira a los Miembros que apliquen el articulo 31 -ni el requisito establecido en el
parrafo 1 del articulo 27 de que los derechos de patente deberan poder ejercerse sin
discriminacién por el campo de la tecnologia- al uso sin la autorizacidén del titular del derecho,
cuando la autorizacién de tal uso haya sido concedida por los poderes publicos antes de la
fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya proteccién esté condicionada al
registro, se permitira que se modifiquen solicitudes de proteccién que estén pendientes en la
fecha de aplicacién del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la
proteccion mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales
modificaciones no incluiran materia nueva.

55



8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda
proteccién mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos quimicos para
la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el articulo 27, ese Miembro:
a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecera desde la fecha en vigor del Acuerdo
sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas
invenciones;

b) aplicara a esas solicitudes, desde la fecha de aplicacion del presente Acuerdo, los criterios
de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicandose
en la fecha de presentacién de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la
prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y

c) establecera la proteccion mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde
la concesién de la patente y durante el resto de la duracién de la misma, a contar de la fecha
de presentacion de la solicitud de conformidad con el articulo 33 del presente Acuerdo, para
las solicitudes que cumplan los criterios de proteccién a que se hace referencia en el apartado
b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad
con el parrafo 8 a), se concederdn derechos exclusivos de comercializacién, no obstante las
disposiciones de la Parte VI, durante un periodo de cinco afios contados a partir de la
obtencién de la aprobacion de comercializacién en ese Miembro o hasta que se conceda o
rechace una patente de producto en ese Miembro si este periodo fuera mas breve, siempre
que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya
presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se
haya obtenido la aprobacién de comercializacién en otro Miembro.

Articulo 71
Examen y modificacion

1. El Consejo de los ADPIC examinara la aplicacién de este Acuerdo una vez transcurrido el
periodo de transicion mencionado en el parrafo 2 del articulo 65. A la vista de la experiencia
adquirida en esa aplicacidn, lo examinard dos afos después de la fecha mencionada, y en
adelante a intervalos idénticos. El Consejo podra realizar también examenes en funcién de
cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introduccion de una
modificaciéon o enmienda del presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles mas elevados de
proteccion de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos
multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los
Miembros de la OMC podran remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las
medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 6 del articulo X del
Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.
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Articulo 72
Reservas

No se podran hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin
el consentimiento de los demas Miembros.

Articulo 73
Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposiciéon del presente Acuerdo se interpretara en el sentido de que:

a) imponga a un Miembro la obligacion de suministrar informaciones cuya divulgacion
considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b) impida a un Miembro la adopciéon de las medidas que estime necesarias para la proteccion
de los intereses esenciales de su seguridad:

i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricacién;

ii) relativas al trafico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros
articulos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las
fuerzas armadas;

iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensién internacional; o

c) impida a un Miembro la adopcién de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él
contraidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

I Nota 1: Nota original: Por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entender3, en el
caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas fisicas o juridicas que tengan
domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero.

ii Nota 2: Nota original: En el presente Acuerdo, por "Convenio de Paris" se entiende el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial; la mencion "Convenio de Paris (1967)" se refiere al
Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende
el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas; la mencion "Convenio de
Berna (1971)" se refiere al Acta de Paris de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por "Convencién de
Roma" se entiende la Convencién Internacional sobre la Protecciéon de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusién, adoptada en Roma
el 26 de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados" (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los
Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por "Acuerdo sobre la OMC" se
entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC.

it Nota 3: Nota original: A los efectos de los articulos 3 y 4, la "proteccién” comprendera los aspectos
relativos a la existencia, adquisicién, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de
propiedad intelectual asi como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual de que trata especificamente este Acuerdo.

v Nota 4: Nota original: En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podran, sin perjuicio de lo
dispuesto en la primera frase del articulo 42, prever medidas administrativas para lograr la
observancia.

v Nota 5: Nota original: A los efectos del presente articulo, todo Miembro podra considerar que las
expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicaciéon industrial” son sindénimos
respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "utiles".

vi Nota 6: Nota original: Este derecho, al igual que todos los demas derechos conferidos por el presente
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Acuerdo respecto del uso, venta, importacién u otra forma de distribuciéon de productos, esta sujeto a
las disposiciones del articulo 6.

vi Nota 7: Nota original: La expresion "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en
virtud del articulo 30.

vii Nota 8: Nota original: Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de
concesion inicial podran establecer que la duracién de la protecciéon se computara a partir de la fecha
de presentacidon de solicitud ante el sistema que otorgue la concesidn inicial.

ix Nota 9: Nota original: Se entenderd que la expresion "titular del derecho" tiene en esta seccién el
mismo sentido que el término "titular” en el Tratado IPIC.

x Nota 10: Nota original: A los efectos de la presente disposicion, la expresiéon "de manera contraria a los
usos comerciales honestos" significard por lo menos las practicas tales como el incumplimiento de
contratos, el abuso de confianza, la instigacién a la infraccién, e incluye la adquisiciéon de informacién
no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisicién
implicaba tales practicas.

xi Nota 11: Nota original: A los efectos de la presente Parte, la expresion "titular de los derechos"” incluye
las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

xii Nota 12: Nota original: En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de
control sobre los movimientos de mercancias a través de sus fronteras con otro Miembro con el que
participe en una unién aduanera, no estara obligado a aplicar las disposiciones de la presente seccién
en esas fronteras.

xiii Nota 13: Nota original: Queda entendido que no habra obligacién de aplicar estos procedimientos a
las importaciones de mercancias puestas en el mercado en otro pais por el titular del derecho o con su
consentimiento, ni a las mercancias en transito.

xiv Nota 14: Nota original: Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entenderd por "mercancias de marca de fibrica o de comercio falsificadas" cualesquiera
mercancias, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorizacién una marca de fabrica o de
comercio idéntica a la marca validamente registrada para tales mercancias, o que no pueda distinguirse
en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la
marca de que se trate otorga la legislacion del pais de importacion;

b) se entendera por "mercancias pirata que lesionan el derecho de autor” cualesquiera copias hechas
sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por €l en el pais
de produccién y que se realicen directa o indirectamente a partir de un articulo cuando la realizacién
de esa copia habria constituido infraccién del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la
legislacién del pais de importacion.
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2.- Capitulo I : Propiedad Industrial

El primer texto legislativo que regul6 las marcas comerciales en nuestro pais se remonta a la
época espafiola. El “Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de Espafia a Indias de
12 de octubre de 1778” estableci6 en su art. 30 que: “Siempre que resultare comprobada la
falsedad de las marcas y despachos, se castigardn a los autores y complices de este grave delito

)

La Constitucién de 1833 establecia en su art. 152 que: “Todo autor o inventor tendrd la
propiedad esclusiva de su descubrimiento, o produccién por el tiempo que le concediere la lei; y
si esta exijiese su publicacién, se dard al inventor la indemnizacién competente.”

Por su parte, Andrés Bello en el Codigo Civil establecid en su articulo Art. 583 que sobre las
cosas incorporales hay también una especie de propiedad y en su Art. 584 que las
producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. El articulo 584 del
CC asimila el derecho de autor y de los inventores a los derechos de propiedad, excluyendo
que fueran meras concesiones o privilegios.

La primera ley que regula la propiedad industrial data de 9 de septiembre de 1840. Antes de
su promulgacién ya existia un procedimiento administrativo de concesion de privilegio que
consistia en un solicitud que era revisada por el fiscal de la Corte Suprema y en el registro que
se realizaba en el Ministerio del Interior.

La ley de patentes de 1840, en cambio, establecié dos tipos de privilegios: un privilegio de
invencién o patente de invencidn (art. 1 de la ley) y un privilegio de introduccién (art. 8 de la
ley). Para el privilegio de invencion el procedimiento consistia en la presentaciéon de una
solicitud ante el Ministerio del Interior haciendo “una descripcién fiel, clara i suscinta de la
obra o invento”, “jurando que es un descubrimiento es propio y desconocido en el pais” 'y
“acompanando muestras, dibujos o modelos”. (art.1). Una vez presentada la solicitud, el
Ministro del Interior debia nombrar uno o dos peritos para examinar la invenciéon y su

originalidad. El término de proteccién de una patente no podia exceder los diez afos.

Por otra parte, el art. 8 de la ley establecia el llamado privilegio de introduccién por el las
artes, industrias y maquinarias inventadas en otras naciones y desconocidas en Chile que eran
introducidas en el pais, podian ser objeto de un privilegio similar al del invencién pero con
una duraciéon maxima de 8 afios. Este articulo fue derogado por la ley de 25 de julio de 1872,
elimindndose dicho privilegio.

Es importante destacar que entre 1840 y 1872 la mayor cantidad de privilegios concedidos
por la Oficina de Patentes correspondieron a éstos llamados “privilegio de introduccién”,
debido a la mayor facilidad y menos exigencias que existian para su registro.
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El primer privilegio concedido de conformidad con la ley de 1840 fue otorgado a Francisco
Sayer, “Para usar una lancha cisterna en el puerto de Valparaiso”. El privilegio concedido no
correspondia propiamente a una patente de invencién o de introduccién, sino mas bien a una
prorroga por 4 afios mas de una concesion del afio 1837 otorgada por 4 anos de acuerdo al
anterior procedimiento.

En el caso de las marcas, el desarrollo no ha sido diferente. La primera ley de marcas
corresponde a la ley del 12 de noviembre de 1874 sobre “Marcas de Fabrica i de Comercio
nacionales o Extranjeras”. Mediante esta ley se abre el primer registro de marcas en Chile, en
el cual se podian inscribir tanto marcas nacionales como extranjeras (art. 1). La ley regulaba
las marcas que se asignaban a un producto (art. 32), predio rustico o industrial (art.42).

Esta ley concedia la propiedad de la marca a quien realizara el registro de la misma. El
término de proteccion era de 10 afios renovables indefinidamente. El registro de las marcas se
debia hacer en la oficina de la Sociedad Nacional de Agricultura.

La Constituciéon de 1925 establecid, al igual que la Constitucién de 1833 que: “Todo autor o
inventor tendrd la propiedad esclusiva de su descubrimiento, o produccién por el tiempo que le
concediere la lei; y si esta exijiese su publicacion, se dard al inventor la indemnizacion
competente.”

La primera normativa que contiene una reglamentaciéon detallada sobre la propiedad
industrial es el Decreto-Ley N° 588 de 29 de septiembre de 1925, sobre la Organizacion de los
Servicios de Propiedad Industrial. Mediante este decreto ley por primera vez se establece en
la legislacién nacional la naturaleza y la clases de derechos objetos de una proteccién bajo la
propiedad industrial. En efecto, en su Art. 12 se establecia que la “Oficina de la Propiedad
Industrial”’, dependiente del Ministerio de Agricultura e Industria, se encargaria de los
servicios de propiedad industrial que comprendian las patentes de invencién, las marcas
comerciales y los modelos de utilidad.

A diferencia de los anteriores cuerpos legales, el DL N2 588 establecié una reglamentacion
mas detallada de los requisitos para el registro tanto de las marcas comerciales como de las
patentes de invencidn. En efecto, establecia las causales de irregistrabilidad de patentes (art.
59) y marcas (art. 242), ademas de procedimientos de nulidad de los privilegios mencionados.

Por otro lado, el Reglamento para la aplicacién del Decreto- Ley N2 588, de 10 de julio de
1928, establecid6 un incipiente procedimiento de oposicién al registro por parte de los
titulares de marcas (art.62 del Reglamento) y fijo el procedimiento de nulidad de las marcas
comerciales (art. 72 del Reglamento). En efecto, el Reglamento pretendi6é dar facultades al
creador o usuario extra registral para que su derecho sobre la marca fuera reconocido,
evitado asi que el registro de un signo se convirtiera en titulo atributivo de derechos mas que
el reconocimiento de los mismos .

Por su parte, el DL N2 958 de 8 de junio de 1931, derogé y refundié en un solo cuerpo de
normas las disposiciones del DL N2 588, de 29 de septiembre de 1925, y las del Decreto con
Fuerza de Ley N2 291.
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La ley vigente es la N° 19.039 publicada el 21 de enero de 1991, que derogé la legislacion
vigente desde el afio 1931. Esta ley ha sido modificada por las leyes N° 19.996 y 20.160.

La propiedad industrial, como ya se menciond, protege ciertas creaciones de valor comercial
como son las categorias protegidas por la Ley 19.039. Este capitulo no incluira la regulacién
de la proteccién del derecho de los obtentores de variedades vegetales que seran incluidas en
un capitulo aparte para efectos de sistematizacion.

La ley N° 19.039 corresponde al cuerpo legal que regula los derechos de propiedad industrial,
tanto en su procedimiento de concesién como la observancia de los mismos una vez
concedidos.

Dentro de los derechos de propiedad industrial regulados se encuentran:
- Patentes de invencién
- Modelos de utilidad
- Disenos y dibujos industriales
- Los esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados
- Las marcas comerciales

- Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen

Ademas, se regula el secreto empresarial y la informacion presentada a la autoridad para la
obtencion de registros o autorizaciones sanitarios.

La ley 19.039 se dict6 el afio 1991 y reemplaz6 la anterior normativa de propiedad industrial
contenida en el DL N2958 de 1931.

La Ley 19.039 ha sufrido dos grandes modificaciones. En primer lugar por la Ley 19.996 del
afio 2005 que adecud la legislacion chilena al Acuerdo de los ADPIC, realizando
modificaciones principalmente en cuanto al procedimiento de oposicién, recurso de
apelacidn, al Tribunal de Propiedad Industrial, a las causales de irregistrabilidad en marcas,
exclusiones de patentabilidad, plazo de concesién de patentes de invencioén, licencias no
voluntarias, secretos empresariales e indicaciones geograficas y denominaciones de origen.
Ademas, se introdujeron ciertos tipos penales.

La segunda gran modificacion fue la introducida por la Ley 20.160 del afio 2007, que adecud la
legislacion al TLC con los Estados Unidos de América, estableciendo cambios relativos a la
notificacién de las resoluciones, procedimiento de nulidad, proteccién suplementaria de
patentes e indicaciones geograficas.
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Leyes sobre Propiedad Industrial en Chile: cronologia

Norma Fecha de Entrada en | Fuente
Vigencia

Decreto Ley sobre patentes | 9 de septiembre de 1840 Sin informacién

de invencion “Privilejios

esclusivos”

Ley de marcas “Marcas de | 12 de noviembre de 1874 Sin informacién

fabricas i de comercio
nacionales o extranjeras”

Decreto ley N2 588 3 de noviembre de 1925 Sin informacién
DFL N2291 20 de mayo de 1931 Sin informacién
Decreto N2 958 Ministerio de | 8 de junio de 1931 http://www.leychile.cl3

Fomento, Fija texto definitivo
Ley de propiedad industrial

Ley N2 19.039 de Propiedad | 25 de enero de 1991 http://www.leychile.cl33
Industrial

Ley 19.996, modifica la Ley | 11 de marzo de 2005 http://www.leychile.cl3*
19.039 sobre propiedad

industrial

Ley 20.160, modifica la Ley | 26 de enero de 2007 http://www.leychile.cl?>
19.039 sobre propiedad

industrial

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INAPI- que fue creado por la ley N° 20.254.
Corresponde a la oficina encargada de la concesion de los derechos de propiedad industrial
que se encuentran establecidos en la Ley 19.039 y de la promocién de la transferencia del
conocimiento. Ademas, entre otras funciones que no se encontraban dentro de las del
Departamento de Propiedad Industrial de la Subsecretaria de Economia, Fomento y
Reconstruccién del Ministerio de Economia, podemos mencionar la de servir de érgano

32 La direccién exacta es http://www.leychile.cl/N?i=16366&f=1998-11-19&p=, ultima visita 29-09-
3230&2 direccion exacta es http://www.leychile.cl/N?i=250708&f=2007-01-26&p=, ultima visita 29-09-
3240&2 direccion exacta es http://www.leychile.cl/N?i=236219&f=2005-03-11&p=, ultima visita 29-09-
3?5({.1310 direccién exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=257829&idVersion=200 7-01-

26&idParte, ultima visita 29-09-2010
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consultivo y asesor del Presidente de la Republica en materias vinculadas a la propiedad

industrial y promover iniciativas y desarrollar actividades tendientes a difundir el

conocimiento de la propiedad industrial.

Cronologia de la institucionalidad de la Propiedad Industrial

Ley o Resolucion

Organismo Encargado

Decreto Ley de 9 de septiembre de 1840
sobre Patentes de Invencion

Ministerio de Obras Publicas

Ley de Marcas de 12 de noviembre de 1874

Sociedad Nacional de Agricultura

Decreto Ley N° 588, de 1925 (publicado en el
Diario Oficial de 03-11-25)

Ministerio de Agricultura e Industria

Decreto Ley N° 958 que estableci6 el texto
definitivo de la Ley sobre Propiedad
Industrial

Departamento de industrias Fabriles y

Ministerio de Fomento

DFL N° 88, de 1953, fij6 la organizacién del
Ministerio de Economia

Oficina de Patentes de Invencion y Oficina de
Marcas, dependientes del Departamento de
Industrias del Ministerio de Economia

DFL N° 242 la Direccién de Industria y
Comercio, DIRINCO

Direccion de Industria y Comercio (DIRINCO)
y Ministerio de economia, Fomento vy
Reconstruccion.

Resolucion N° 299, publicada en el Diario
Oficial de 30-05-66

Departamento de Propiedad Industrial
(Conservador de Marcas, Conservador de

Patentes y Subdepartamento Juridico).

Ley N° 19.039

Departamento de Propiedad Industrial

Ley 20.254

Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INAPI)

Entre otros cuerpos normativos que regulan aspectos de los derechos de propiedad industrial,
es posible mencionar el titulo V de Ley 18.455 en relacién a las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen. Para entender este titulo es necesario remitirse a la ley 19.039 que

en su articulo 93 sefiala que: “Las indicaciones geogrdficas y denominaciones de origen se

regulardn por las normas de esta ley y por los reglamentos especificos de uso que se aprueben.

Lo anterior se entenderd sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de

origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificacion viticola,
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prevaleciendo respecto de ellas las normas especificas contenidas en la ley N? 18.455”. En efecto,
laley 18.455 establece un régimen especial de regulacidn de las denominaciones de origen.

Se incluyen dentro de este régimen de excepcion los siguientes casos:

Pisco

Pajarete

Vino asoleado
Zonificacién viticola

Leyes Complementarias relativas a la Propiedad Industrial

Norma Fecha de Entrada en | Fuente
Vigencia

Ley 18.455, Fija normas | 11 de noviembre de 1985 www.leychile.clss

sobre Produccion,

Elaboracién y

Comercializacion de

Alcoholes Etilicos, Bebidas

Alcohdlicas 'y  Vinagres

(Establece  denominaciones

de Origen)

Ley 19.342 Regula derechos
de obtentores
variedades vegetales

de nuevas

3 de noviembre de 1994

www.leychile.cls”

Ley 19.912

legislacion que
conforme a los Acuerdos de
la OMC suscritos por Chile
(Establece de
frontera entre otras medidas)

Adecua
indica

medidas

4 de noviembre de 2003

www.leychile.clss

Ley 20.169 Regula
competencia desleal

16 de febrero de 2007

www.leychile.cl3°

36 La direccion exacta es http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=29859&idVersion=2009
-02-17&idParte, tltima visita 29-09-2010
37 La direccién exacta es http://www.leychile.cl/N?i=30709&f=1994-11-03&p=, ultima visita 29-09-

2010

38 La direccién exacta es http://www.leychile.cl/N?i=216656&f=2003-11-04&p=, ultima visita 29-09-

2010

39 La direccién exacta es http://www.leychile.cl/N?i=258377&f=2010-02-03&p=, ultima visita 29-09-

2010
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En relacién a los reglamentos relevantes, el art. 27 de la ley 18.455, establece que: “ El
Presidente de la Reptiblica, por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura,
podrd establecer Zonas Viticolas y denominaciones de origen de vinos y destilados en
determinadas dreas del pais cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prdcticas
culturales y enoldgicas sean homogéneas”. En cumplimiento a esta norma el Presidente de la
Republica a través del Ministerio de Agricultura dicté el Decreto N2 464 de 1994 del
Ministerio de Agricultura, que establecid zonificacion viticola y denominacién de origen.

El Decreto N2 521 del Ministerio de Agricultura regula la denominacién de origen Pisco. En el
caso de pajarete y vino asoleado se debe recurrir directamente a lo sefialado en la ley 18.455.

Normas que regulan las indicaciones geograficas y denominaciones de origen en Chile

Materia Ley Reglamento

Indicaciones geograficas en | 19.039 Reglamento 19.039

general

Pisco 18.455 Decreto N2 521 de 1999 del

Ministerio de Agricultura

Pajarete 18.455
Vino asoleado 18.455
Zonificacion viticola 18.455 Decreto N© 464 de 1994 del

Ministerio de Agricultura
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a)Leyes
i. Ley 20.254 que Crea el Instituto de Propiedad Industrial
ii. Ley 19.039 de Propiedad Industrial

iii.  Ley 18.455 Capitulo V, Fija Normas Sobre Produccién, Elaboracién y Comercializacion
de Alcoholes Etilicos, Bebidas Alcohdlicas y Vinagres

‘ i) Ley N2 20.254 Crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
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Articulo 3

Titulo I1

Articulo 4
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Titulo II1

Articulo 6

Articulo 7

Articulo 8

Articulo 9

Titulo IV

Articulo 10

Articulo 11

Titulo 1

Tabla de Contenidos

: Naturaleza, objeto, funciones y sede
: Creacién del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
: Competencia

: Funciones
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: Director Nacional
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: Bienes del Instituto

Naturaleza, objeto, funciones y sede
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Articulo 1°.- Créase el Instituto Nacional de Propiedad Industrial como servicio publico
funcionalmente descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, de duraciéon
indefinida, cuyo domicilio sera la ciudad de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer
oficinas en otros lugares del pais. El Instituto podra usar indistintamente su denominacién
completa o la sigla INAPL

El Instituto constituye una institucion fiscalizadora en los términos del decreto ley N2
3.551, de 1981, y estara afecto al Sistema de Alta Direccidon Publica establecido en la ley N2
19.882.

El Instituto quedarad sometido a la supervigilancia del Presidente de la Republica por
intermedio del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

Articulo 2°.- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de caracter
técnico y juridico encargado de la administracién y atencién de los servicios de la propiedad
industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Le corresponder3, asimismo,
promover la protecciéon que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnolégico y
la informacidén de que disponga.

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

a) Ser el o6rgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al
reconocimiento y vigencia de la proteccién registral otorgada por la ley a la propiedad
industrial, correspondiéndole, entre otras, la elaboracién, mantencién y custodia de los
registros, anotaciones y transferencias; emisiéon de titulos y certificados; conservacién y
publicidad de la documentacién, cuando sea procedente4.

b) Servir de 6rgano 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 Reconstruccién, 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 cooperacién con las autoridades extranjeras y entidades
internacionales que 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.4!

40 Véase art. 3 LPI.
41 La funcion de difusion del conocimiento se agregé a las funciones ya tradicionales del ex DPI (hoy
INAPI) como oficina de registro y se concretiz6 en la Subdireccién de Transferencia del Conocimiento.
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e) Obtener, recopilar y clasificar la informacién sobre patentes y facilitar el acceso a aquella
de libre disponibilidad, con el objeto de promover la transferencia de tecnologia y la
investigacidn e innovacidn tecnolégica en el pais.

f) Recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre 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 que sean de
conocimiento del Director Nacional, previa calificacién de sus competencias.42

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
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, podra celebrar directamente convenios de
cooperacion y asistencia técnica con instituciones nacionales o extranjeras o con
organizaciones internacionales, en las materias propias de su competencia.

Titulo II
Organizacion

Articulo 4°.- El Director Nacional del Instituto sera el Jefe Superior del Servicio, funcionario
de la exclusiva confianza del Presidente de la Republica, designado por éste y tendra la calidad
de alto directivo publico, de conformidad con las normas pertinentes de la ley N2 19.882.
Ademas de las atribuciones y deberes propios de su cargo, en orden a administrar, controlar y
velar por el cumplimiento de los fines del Instituto, debera:

a) Resolver, en primera instancia, los asuntos que la ley entregue a su conocimiento.*3

b) Propender a un eficaz y eficiente funcionamiento del Instituto, a su desarrollo y a la
adecuada ejecucién de las actuaciones y prestaciéon de los servicios inherentes a su
competencia.

42Véase art. 79 RLPL
43 Véase arts. 5y 17 de la Ley N° 19.039.
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c) Ejercer las politicas de desarrollo del servicio y de difusiéon de la propiedad industrial,
ateniéndose a los lineamientos previstos por el Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion.

d) Nombrar al personal del Instituto y removerlo de acuerdo a las normas estatutarias.

e) Proponer al Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccidn, las iniciativas legales y
reglamentarias referentes a la propiedad industrial.

f) Dictar las resoluciones administrativas que se refieran a los derechos de propiedad
industrial, aquellas normas relativas al funcionamiento interno del Instituto y aquellas que
fijen los valores referidos en la letra i) del articulo 32 de la presente ley.

g) Designar a los funcionarios que tendran la calidad de ministros de fe para certificar las
actuaciones del Instituto, en su caso.

h) Fijar periédicamente el arancel establecido en el articulo 8° de la ley N2 19.039. 44

Articulo 5°.- Contra las resoluciones dictadas por el Director Nacional que sean apelables
ante el Tribunal de Propiedad Industrial, no procederan los recursos administrativos
contemplados en la ley N2 18.575, sobre Bases Generales de la Administracién del Estado, ni
en la ley N2 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los 6rganos de la Administracion del Estado.

Titulo III
Del Personal del Instituto

Articulo 6°.- El personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial se regira por las
normas del Estatuto Administrativo y, en los casos que corresponda, por el Sistema de Alta
Direccion Publica, establecido en laley N2 19.882.

Articulo 7°.- Es incompatible el cargo de asesor o funcionario del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, con el de miembro titular o suplente del Tribunal de Propiedad
Industrial. Quien tenga alguna de dichas calidades y sea designado miembro del sefialado
tribunal, debera renunciar al Instituto dentro de los tres dias siguientes a la notificacién de su
nombramiento.

Los funcionarios de planta y a contrata que se ausenten en comision de estudios y a quienes
se les conserve la propiedad de sus cargos, como asimismo, se les mantenga determinada
remuneracion, tendran la obligacién de presentar, dentro de los noventa dias siguientes al
término de la comision, un informe escrito al superior jerarquico en el que den cuenta de la
labor o estudios realizados o del cometido especial efectuado. Del mismo modo, no podran

44 Se refiere a la fijacion de los honorarios de los peritos por los informes periciales que les sean
requeridos.
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dejar voluntariamente el Instituto antes de que haya transcurrido un plazo igual al doble de
aquél por el cual hubieren percibido remuneracién durante la comisién, con un minimo de un
afio, a menos que restituyan dichas sumas.

Articulo 8°.- Los funcionarios del Instituto podran afiliarse al Servicio de Bienestar del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion. Asimismo, los funcionarios que en virtud
de la disposicion SEGUNDA transitoria de esta ley sean traspasados desde la Subsecretaria de
Economia, Fomento y Reconstruccién podran continuar afiliados al servicio de bienestar de su
institucion de origen.

Articulo 92.- El Director del Instituto y su personal, cualquiera sea su calidad juridica,
cometeran delito de prevaricacién sujeto a las penas que en cada caso se indican, cuando
incurran en alguna de las conductas establecidas en el niimero 2 del articulo 22345 y en el
numero 6 del articulo 224 del Cédigo Penal,*6 en los procedimientos contenciosos sometidos a
su conocimiento o en que tomen parte.

En cuanto les sean aplicables, los peritos estaran sujetos a las mismas normas, respecto de
las solicitudes de derechos de propiedad industrial que deban informar en procedimientos
contenciosos o no contenciosos, como, asimismo, a las causales de implicancia o recusaciéon
establecidas en los articulos 196 y 197 del Cédigo Organico de Tribunales.

Titulo IV
Del financiamiento del Instituto

Articulo 10.- El Instituto Nacional de Propiedad Industrial dispondra de los siguientes
recursos:

a) Las sumas que anualmente se le asignen en la Ley de Presupuestos de la Nacién o por
otras leyes generales o especiales.

b) Los ingresos que perciba por los servicios que preste.

Articulo 11.- El Instituto también dispondra de los siguientes bienes:

45 E]l art. 223 CP sefiala que: “Los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales y los
funcionarios que desempefian el ministerio publico, sufriran las penas de inhabilitacién absoluta
perpetua para cargos y oficios publicos, derechos politicos y profesiones titulares y la de presidio o
reclusién menores en cualesquiera de sus grados:

2 Cuando por si o por interpuesta persona admitan o convengan en admitir dadiva o regalo por hacer o
dejar de hacer algun acto de su cargo”.

46 E] art. 224 CP sefiala que: “Sufrirdn las penas de inhabilitacién absoluta temporal para cargos y
oficios publicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o reclusion menores en sus grados
minimos a medios:

Cuando revelen los secretos del juicio o den auxilio o consejo a cualquiera de las partes interesadas en
él, en perjuicio de la contraria”.
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a) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que adquiera a cualquier
titulo y los frutos derivados de tales bienes. Las donaciones que se hagan al Instituto estaran
exentas de todo impuesto y del tramite de la insinuacion establecido en el articulo 1401 del
Codigo Civil.

b) Los bienes muebles e inmuebles actualmente asignados al uso del Departamento de
Propiedad Industrial de la Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccién, que sean
determinados por el Ministro de dicha Secretaria de Estado.

ii) Ley 19.039 de Propiedad Industrial

Tabla de Contenidos

Titulo I : Disposiciones Preliminares
Parrafo 12  : Del Ambito de aplicacion
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Titulo I
Disposiciones Preliminares
Parrafo 1: Del ambito de aplicacién. 47

Articulo 12.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de
propiedad industrial, se regiran por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las
patentes de invencién,*8 los modelos de utilidad, los dibujos y disefios industriales, los
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, indicaciones geograficas y
denominaciones de origen y otros titulos de proteccidn que la ley pueda establecer.

Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ambito de la proteccién
de la informacién no divulgada.*9 50

Articulo 2°.- Cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los
derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitucién Politica, 5! debiendo obtener
previamente el titulo de proteccién correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta
ley. Las personas naturales o juridicas residentes en el extranjero deberan, para los efectos de
esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.52

Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripcién,
adquiriran plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al
solicitante y de los demas derechos que se establecen en esta ley.53 54 55

47 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 1.

48 Véase el art. 22 i) y ii) del Tratado PCT que define qué se entendera por “solicitud” y “patente”. Las
normas del Tratado y Reglamento PCT son aplicables a las patentes de invencion y modelos de utilidad
que tengan su origen en una solicitud internacional presentada bajo el amparo de dicho Tratado.

49 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 3. Texto anterior: “La presente ley contiene las normas
aplicables a los privilegios industriales y proteccién de los derechos de propiedad industrial. Los
referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invencion, los modelos de
utilidad, los disefios industriales y otros titulos de proteccién que la ley pueda establecer”.

50 Véase art. 89 y siguientes.

51 La Constitucion Politica de la Republica, art. 19 N2 25 inc. 32, sefiala que: “Se garantiza, también, la
propiedad industrial sobre las patentes de invencidon, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnolégicos u otras creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ley”.

52Véase art. 3inc. 2°y 15 y art. 4, 11 letra f), 12 letra e), 13 letra g) y 16 RLPI

53 El art. 32 RLPI complementa esta norma y sefala que: “Los derechos de propiedad industrial que en
conformidad a la ley sean objeto de inscripcidn, adquiriran plena vigencia a partir de su registro, sin
perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demas derechos que se establecen en la ley”. El
art. 19 RLPI senala que: “estando firme la resolucién que otorga un derecho de propiedad industrial y
habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio establecido en el
art. 18 BIS A de la Ley, se procederd a la confeccién del Registro y podra extenderse el titulo
respectivo”.

54 Modificado por Ley 19.996, art. Uinico N2 4. Texto anterior:“Cualquier persona natural o juridica,
nacional o extranjera, podra gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la
Constitucion Politica, debiendo obtener previamente el titulo de proteccion correspondiente de
acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o juridicas residentes en el extranjero
deberan, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile”.
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Articulo 32.- La tramitacion de las solicitudes, el otorgamiento de los titulos y demas servicios
relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial, en
adelante el Departamento, que depende del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion.5é

Las solicitudes podran presentarse personalmente o mediante apoderado.>’

La presente ley garantiza que la proteccidn conferida por los derechos de propiedad industrial
que aqui se regulan, se concedera salvaguardando y respetando tanto el patrimonio biolégico
y genético como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos
de propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados
a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estara
supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento
juridico vigente.58

Parrafo 2: De los procedimientos generales de oposicion y registro.5°

Articulo 42.- Presentada y aceptada a tramitacion una solicitud de registro, sera obligatoria la
publicacién de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el
reglamento. €0 Los errores de publicaciéon que a juicio del Jefe del Departamento no sean
sustanciales, podran corregirse mediante una resolucién dictada en el expediente respectivo.
En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenara una nueva publicacidn,
que debera efectuarse dentro del plazo de diez dias, contados desde la fecha de la resolucion
que asi lo ordene.é1 62

Articulo 52.- Cualquier interesado podra formular ante el Departamento oposicioné3 a la
solicitud de marca, patente de invencién, modelo de utilidad, dibujo y disefio industrial,

55 Véase art. 67, 68 y 69 RLPL

56Véase la Ley N2 20.254, art. 12 y articulo primero transitorio que se refieren a la creacién del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). INAPI es un organismo de caracter técnico y juridico
encargado de la administracion y atencion de los servicios de la propiedad industrial- art. 2 Ley 20.254,
que reemplazd al Departamento de Propiedad Industrial. El art. 3 letra a) del mismo cuerpo legal sefiala
que INAPI es el 6rgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento
y vigencia de la proteccidn registral otorgada por la ley a la propiedad industrial.

57 El art. 42 RLPI establece que las solicitudes podran ser presentadas directamente por los interesados
o bien por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos.

58 Este inciso fue introducido por el art. inico N2 5 de la Ley 19.996.

59 Modificado por la Ley 19.996, art. inico N2 6.

60 Los requisitos de la publicacion, asi como también de establecer un sistema de nulidad de registro y
la posibilidad de que los paises establezcan sistemas de oposicidn, se encuentran en el art. 15 N2 5 del
Acuerdo de los ADPIC.

61 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 7. Texto anterior:” Aceptada a tramitacién una solicitud,
sera obligatoria la publicacién de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el
reglamento”. El art. 14 RLPI, por su parte, sefiala los requisitos y plazos que debe cumplir la
publicacion.

62 Véase art. 47 de la LPI.

63 Véase art. 17 de la LPL
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esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados e indicaciones geograficas y
denominaciones de origen. La oposicién deberd presentarse dentro del plazo de 30 dias
contado desde la fecha de la publicacién del extracto respectivo.64 65

El plazo sefialado en el inciso anterior sera de 45 dias tratandose de solicitudes de patentes de
invencién, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de origen.¢6

En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad
Industrial actile como tribunal de primera instancia, se debera comparecer patrocinado por
abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.120.67 68

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

Articulo 72.- Ordenado el informe pericial, éste debera evacuarse dentro del plazo de 60 dias,
contado desde la aceptacion del cargo. Este plazo podrd ampliarse hasta por otros 60 dias, en
aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, asi se requiera.

El informe del perito sera puesto en conocimiento de las partes, las que dispondran de 60
dias, contados desde la notificacién, para formular las observaciones que estimen
convenientes. Este plazo se podrda ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a

64 Véase art. 42 letra a) de la Ley 20.254.

65 El TLC Chile-Estados Unidos en su art. 17.4 N° 7, sefiala que: “Cada Parte garantizard que las
solicitudes o peticiones de indicaciones geograficas, segin sea el caso, se publiquen para los efectos de
oposicién, y contemplaran procedimientos para oponerse a las indicaciones geograficas que sean
objeto de solicitud o peticion. Cada Parte establecera, también, procedimientos para anular cualquier
registro resultante de una solicitud o peticiéon”. Véase también art. 17.2.2 del mismo tratado, art. 15-15
N° 4 del TLC Chile-México y art. 17.13 letrac)y 17.21 del TLC Chile- Australia.

66 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 8. Texto anterior: “Cualquier interesado podra formular
ante el Departamento oposicion a la solicitud, dentro del plazo de 30 dias, contado desde la fecha de la
publicacion del extracto.

El plazo sefialado en el inciso anterior sera de 60 dias tratindose de una solicitud de patente de
invencion”.

67 Véase el art. 12 de la Ley N° 18.120, sobre comparecencia en juicio.

68E] inciso final fue incorporado por Ley 20.160, art. iinico N2 1.

69 Véase art. 18 bis letras j) y k) LPI y art. 79 y siguientes del RLPI.

70 Modificado por Ley 19.996, art. tinico N2 9. Texto anterior: “Vencido el plazo sefialado en el articulo
anterior, el Jefe del Departamento ordenara la practica de un informe pericial respecto de las
solicitudes de patentes de invencién, modelos de utilidad y disefios industriales con el objeto de
verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los articulos 32, 56 y 62 de esta ley, segin
corresponda”.
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solicitud del interesado, hasta por 60 dias. De las observaciones de las partes se dara traslado
al perito para que, en un plazo de 60 dias, responda a dichas observaciones.”! 72

Articulo 82.- Decretado el examen pericial, el solicitante debera acreditar, dentro de los 60
dias siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro
de este plazo, la solicitud se tendra por abandonada. En casos calificados, a solicitud del
perito, el Jefe del Departamento fijara un monto especifico para cubrir los gastos utiles y
necesarios para su desempefio, cifra que debera pagar el solicitante dentro de los 30 dias
siguientes. Dicho costo serd de cargo del solicitante de la patente de invencién, modelo de
utilidad, dibujo o disefio industrial, esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados
o del demandante de nulidad de estos derechos.?3 74 75

Articulo 92.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposicién, se dara al
solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 dias, en el
caso de marcas, y por el plazo de 45 dias, en el caso de patentes de invencién, modelos de
utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o topografias de circuitos
integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de origen. 76

Articulo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibira la causa
a prueba por el término de 45 dias, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo sera
de 30 dias. 77

El término probatorio podra prorrogarse hasta por 30 dias, en casos calificados. 78

71 Modificado por Ley 19.996, art. inico N¢ 10. Texto anterior: “En los procedimientos relativos a las
patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios industriales se dara al solicitante traslado de la
oposicion por el plazo de 60 dias para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho
plazo sera de 30 dias”.
72 Modificacién Ley 19.996, incorpora la expresién “durante el procedimiento”.
73 Véase art. 4 letra h) de la Ley 20.254 en relacion a las funciones del Director Nacional.
74 Modificado por Ley 19.996, art. tinico N2 11. Texto anterior: “Si hubiere hechos sustanciales y
pertinentes controvertidos, se recibira la causa a prueba por el término de 60 dias, el cual se podra
ampliar hasta por otros 60 dias si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero.
Tratandose de juicios de marcas el término de prueba sera de 30 dias, prorrogable por otros 30 dias en
casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento”.
75 Véase art. 80 RLPI
76 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 12. Texto anterior: “Ordenada la practica de un informe
pericial, éste debera evacuarse dentro del plazo de 120 dias, contado desde la aceptacidn del cargo. Este
plazo podra ampliarse hasta por otros 120 dias, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del
Departamento, asi se requiera.

El informe del perito sera puesto en conocimiento de los interesados, quienes dispondran de
120 dias, contados desde la notificacién, para formular las observaciones que estimen convenientes.
Este plazo se podrd ampliar por una sola vez, a solicitud del interesado hasta por 120 dias”.
77 Véase art. 18 bis K de este cuerpo legal.
78 Modificado por Ley 19.996, art. inico N¢ 13. Texto anterior: “El costo del peritaje comprendera los
honorarios de quien los realiza y los gastos utiles y necesarios para su desempefio, los que seran de
cargo del solicitante de la patente de invencién, modelo de utilidad o disefio industrial o del
demandante de nulidad de estos privilegios”.

86



Articulo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentaciéon que se acomparie
debera ser presentada en idioma espafiol, o debidamente traducida si el Departamento asi lo
exigiere,79 80

Citadas las partes para oir sentencia, no se admitiran escritos ni pruebas de ningiin género,
excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o
limitacién de la peticion. 8t

Articulo 11.- Los plazos de dias establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son
fatales y de dias habiles. Para estos efectos, el dia sabado se considera inhabils2.

Articulo 12.- En estos procedimientos las partes podran hacer uso de todos los medios de
prueba habituales en este tipo de materias, y de los sefialados en el C6digo de Procedimiento
Civil con exclusion de la testimonial. 83

En estos procedimientos serd aplicable ademaés lo dispuesto en el inciso segundo del articulo
64 del citado Codigo.

Articulo 13.- Todas las notificaciones que digan relacion 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
entendera notificada cualquier resolucion que aparezca en dichos listados.84

La notificaciéon 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
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 notificaciéon
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 Cédigo 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 notificara al
apoderado o representante a que se refiere el articulo 22 de esta ley.

79 Introducido por la Ley 20.160, art. Gnico N2 2.

80 Véaseart. 12y 16 LPIyart. 11,12 y 15 RLPL

81 Véase art. 14 LPl y art. 18 RLPIL.

82 Modificado por Ley 19.996, art. iinico N¢ 14. Texto anterior: “Los plazos de dias establecidos en esta
ley son fatales y de dias habiles, teniéndose para estos efectos, ademas, como inhabil el dia sabado”.

83 Véase art. 10 bisy 16 LPI.

84 Véase el art. 50 CPC.
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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 practicé la notificacién, debera constar en el expediente.85 86 87

Articulo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y
podran ser objeto de toda clase de actos juridicos, los que deberan constar, al menos, por
instrumento privado suscrito ante notario y se anotardn en extracto al margen del registro
respectivo. 88

Tratandose de cesiones de solicitudes de inscripcién de derechos de propiedad industrial en
tramite, bastara un instrumento privado suscrito ante notario, del que se dejara constancia en
el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden
transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o caracteristicas del signo
distintivo amparados por el titulo. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca
amparada en un registro, abarcando una o mas de las coberturas para las que se encuentra
inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular. 8°

Tratdndose de indicaciones geograficas y denominaciones de origen, se estara a lo establecido
por el articulo 92 de esta ley.90

Articulo 15.- Los poderes relativos a la propiedad industrial podran otorgarse por escritura
publica o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil
Competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario. Los mandatos
provenientes del extranjero podran otorgarse o legalizarse ante el Consul de Chile respectivo
sin ninguna otra formalidad posterior; o en la forma establecida en el articulo 345 del Cédigo
de Procedimiento Civil. 91 92

85 Modificado por Ley 20.160, art. inico N2 3. Texto anterior: “Las notificaciones se practicaran en la
forma que disponga el reglamento”.

86 Véase art. 18 bis E inc. 2 LPL

87 Véase art. 22 RLPL

88 Véase art. 18 bis D de esta ley y art. 64 RLPI.

89 Véase art. 64, 65y 66 LPI.

9 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 15. Texto anterior: “Los derechos de propiedad industrial
son transmisibles por causa de muerte y podran ser objeto de toda clase de actos juridicos, los que
deberan constar por escritura publica, y se anotaran al margen del registro respectivo.

No obstante, tratdndose de cesiones de solicitudes de inscripcidn de privilegios industriales, bastara un
instrumento privado suscrito ante notario publico y no sera necesaria su anotacion posterior. En todo
caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y
separadamente ninguno de sus elementos o caracteristicas amparados por el titulo”.

91Véase art. 2y 3 de esta Ley y art. 4, 11 letra f), art. 12 letra e), art. 13 letra g) y art. 16 RLPIL.
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Articulo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Parrafo, la prueba se apreciara
segun las reglas de la sana critica.93 94

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

El fallo que dicte sera fundado y, en su forma, deberd atenerse a lo dispuesto en el articulo 170
del Codigo de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente.%’

Articulo 17 bis A.- Dentro de quince dias contados desde la fecha de su notificacién, tanto en
primera como en segunda instancia, podran corregirse, de oficio o a peticiéon de parte, las

92 Véase art. 27 N°7 del PCT y Regla 51 bis N° 1 del Reglamento PCT que permiten a la Oficina designada
aplicar la legislacién nacional en lo que respecta a que el solicitante esté representado por un
mandatario facultado para representar a los solicitantes ante dicha Oficina.

93 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 16. Texto anterior: “Los delitos establecidos en la presente
ley son de accidn publica y se sustanciaran de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen
o simple delito.

En estos procesos la prueba se apreciard en conciencia y debera ser oido el Departamento

antes de dictar sentencia.”

94 Véase arts. 10bisy 12.

95 Véase TLC Chile - Estados Unidos en su art. 17.4 N° 7.

9 Véase arts. 5 y 18bis G y siguientes.

97 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 17. Texto anterior: “Los juicios de oposicion, los de nulidad
de registro o de transferencias, asi como cualquier reclamacién relativa a su validez o efectos, o a los
derechos de propiedad industrial en general, se sustanciardn ante el Jefe del Departamento de
Propiedad Industrial, ajustdndose a las formalidades que se establecen en esta ley y a las que disponga
el reglamento.

El fallo que se dicte sera fundado y en su forma debera atenerse en cuanto sea posible, a lo
dispuesto en el articulo 170 del Codigo de Procedimiento Civil.

Podran corregirse de oficio o a peticion de parte, las resoluciones que contengan o se funden en
manifiestos errores de hecho, dentro de cinco dias contados desde la fecha de su notificacion.

En contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento, procedera el
recurso de apelacién que deberd interponerse en el plazo de 15 dias, contado desde la notificacion de la
resolucion, para ser conocido por el Tribunal Arbitral de que tratan los incisos siguientes.

El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial estara integrado por tres miembros que seran
designados, cada dos afios, por el Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion, uno de los cuales
sera de su libre eleccidn, otro sera propuesto por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado de
entre su cuerpo de abogados y el tercero serd elegido de una terna que presentard la Corte de
Apelaciones de Santiago. El Tribunal contard ademas con un Secretario-Abogado, que sera funcionario
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

Para la preparacion de la terna de que habla el inciso anterior, la Corte de Apelaciones de
Santiago incluira en ella a personas que se hayan desempefiado como ministros de cualquier Corte de
Apelaciones del pais o como abogados integrantes de las mismas.

Cuando el Tribunal Arbitral deba conocer asuntos que requieran de algin conocimiento
especializado, podra designar un perito técnico, cuyo costo serda asumido por la parte apelante.

El Tribunal Arbitral se reunira las veces que sea necesario y que él mismo determinard y sus
integrantes seran remunerados, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccién, por asistencia a cada sesién en la forma que determine el reglamento. Dicha
remuneracion sera compatible con cualquier otra de origen fiscal. El mismo reglamento establecera la
modalidad de funcionamiento del Tribunal y apoyo administrativo”.
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resoluciones recaidas en procedimientos en los cuales haya mediado oposicién que contengan
o se funden en manifiestos errores de hecho. Tratandose de resoluciones recaidas en
procedimientos en los cuales no haya mediado oposicion, éstas podran corregirse de la misma
forma, hasta transcurrido el plazo establecido para la apelacion de la resoluciéon que pone
término al procedimiento de registro.%8

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

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

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

Los recursos se interpondran y tramitaran de acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del C4digo Organico de Tribunales y del Cédigo de Procedimiento Civil.

Con todo, no serd necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir
el recurso de apelacion.99 100 101

Parrafo 3: Del Tribunal de Propiedad Industrial.102

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

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

Los miembros del Tribunal deberan acreditar estar en posesidn del titulo de abogado por un
periodo minimo de 5 afos. En la seleccién de cuatro de los miembros titulares y dos de los
suplentes, deberan exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.103

98 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 18.

99 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 18. Véase art. 17.2 N° 10 TLC Chile - Estados Unidos.
100 E] inciso final fue incorporado por Ley 20.160, art. inico N2 4.

101 Véase art. 18 bis C.

102 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 19.

103 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
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Articulo 17 bis D.- El Tribunal funcionara ordinariamente en dos salas y
extraordinariamente, en tres. Cada sala debera ser integrada, a lo menos, por dos miembros
titulares. Para la resolucién de las causas sometidas a su conocimiento, cada sala debera
sesionar, a lo menos, tres dias a la semana.

El quérum para sesionar en sala sera de tres miembros.

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

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

El Presidente del Tribunal, como asimismo el de cada sala, sera elegido por sus respectivos
miembros titulares.104

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

Cada miembro del Tribunal percibira, ademas, la suma de 0.4 unidades tributarias mensuales
por cada causa sometida a su conocimiento resuelta. En todo caso, la suma total que cada
miembro puede percibir mensualmente por este concepto no podrad exceder de cincuenta
unidades tributarias mensuales.105

Articulo 17 bis F.- Los miembros del Tribunal estaran afectos a las causales de implicancia y
recusacion establecidas en los articulos 195 y 196 del Cédigo Organico de Tribunales. 106

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

La causal invocada podra ser aceptada por el integrante afectado. En caso contrario, sera
fallada de plano por el Tribunal, con exclusiéon de aquél. Se aplicara multa a beneficio fiscal de

104 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
105 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
106 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
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hasta veinte unidades tributarias mensuales a la parte que la hubiera deducido, si la
implicancia o la recusacién fueran desestimadas por unanimidad.

Si por cualquier impedimento, el Tribunal no tuviera quérum para funcionar en al menos una
sala, se procedera a la subrogacidn por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de
acuerdo a lo dispuesto en el C6digo Organico de Tribunales.

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

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

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

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

c) Haber cumplido 75 afios de edad;

d) Destitucién por notable abandono de deberes;

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

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

La resolucién que haga efectiva la destitucion debera sefialar los hechos en que se funda y los
antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos.

Producida la cesacidn en el cargo, si el tiempo que le restara fuera superior a ciento ochenta
dias, debera procederse al nombramiento del reemplazante en conformidad con las reglas
establecidas en el articulo 17 bis C de esta ley. En el caso de las letras b), d) y e) precedentes,
el reemplazante durard en el cargo el tiempo que restara del respectivo periodo. 107

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

107 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
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Cualquiera de los relatores podra subrogar al Secretario, quien también podra relatar
subrogando a aquellos. 108

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

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

La Ley de Presupuestos del Sector Publico debera contemplar, anualmente, los recursos
necesarios para el funcionamiento del Tribunal. Para estos efectos, el Presidente del Tribunal
comunicard los requerimientos econdémicos al Ministro de Economia, Fomento y
Reconstruccion, quien los incluira dentro de los del ministerio a su cargo, de acuerdo con las
normas establecidas para el sector publico. 109

Articulo 17 bis J.- El Secretario Abogado sera la autoridad directa del personal destinado al
Tribunal para efectos administrativos, sin perjuicio de otras funciones y atribuciones
especificas que le asigne o delegue el Tribunal. 110

Articulo 17 bis K.- Antes de asumir sus funciones, los integrantes del Tribunal, Secretario y
Relatores prestardn juramento o promesa de guardar la Constituciéon y las leyes de la
Republica, ante el Presidente del Tribunal, actuando como ministro de fe el Secretario del
mismo. A su vez, el Presidente lo hara ante el Ministro méas antiguo.!11

Parrafo 4: Del Pago de derechos.112

Articulo 18.- La concesion de patentes de invencion, de modelos de utilidad, de dibujos y
disenos 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 concesién del derecho. Al presentarse la solicitud, debera pagarse el equivalente a
una unidad tributaria mensual, sin lo cual no se le dard tramite. Aceptada la solicitud, se
completard el pago del derecho de los primeros diez afios, para las patentes de invencidn, y de
los primeros cinco afos, para el caso de los modelos de utilidad, dibujos y disefnos industriales
y esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados. 113

108 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
109 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
110 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
111 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 20.
112 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 21.
113 Véase arts. 18 bis E y 48 y arts. 19 y 90 RLPI
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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 invencién, 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 fraccidn de mes, contados a partir del primer
mes del plazo de gracia. En caso de no efectuarse el pago dentro del término sefialado, los
derechos a los cuales hace referencia este articulo, caducaran.114 115 116

Articulo 18 bis A.- Los solicitantes de los derechos a que hace referencia el articulo anterior,
que carezcan de medios econdmicos, podran acceder al registro sin necesidad de satisfacer
derechos pecuniarios de ninguna clase. Para optar a dicho beneficio, junto con la solicitud

114 Modificado por Ley 19.996, art. Gnico N2 22. Véase art. 5 bis del Convenio de Paris. El texto anterior
era el siguiente: “La concesién de patentes de invencion, modelos de utilidad y de disefios industriales
estara sujeta al pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual por cada cinco afios de
concesion del privilegio.

Las patentes precaucionales estaran afectas al pago de un derecho equivalente a media unidad
tributaria mensual.

La inscripcién de marcas comerciales estara afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades
tributarias mensuales, debiendo pagarse el equivalente a media unidad tributaria mensual al
presentarse la solicitud, sin lo cual no se le dara tramite. Aceptada la solicitud se completara el pago del
derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedara a beneficio fiscal.

La renovacion de registros de marcas estara sujeta al pago del doble del derecho contemplado en el
inciso precedente. La presentacién de las apelaciones en casos relacionados con marcas comerciales,
patentes de invencién, modelos de utilidad y disefio industriales, estara afecta al pago, de un derecho
equivalente a dos unidades tributarias mensuales. En caso de ser aceptada la apelacién, el Tribunal
Arbitral ordenara la devoluciéon del monto consignado de acuerdo al procedimiento que sefiale el
reglamento.

La inscripcion de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombres y
cualquier otro tipo de gravamenes que puedan afectar a una patente de invencion, modelo de utilidad,
diseno industrial o marca comercial, se efectuard previo pago de un derecho equivalente a media
unidad tributaria mensual. Los actos sefialados no seran oponibles terceros mientras no se proceda a su
inscripcion en el Departamento.

Todos los derechos establecidos en este articulo serdn a beneficio fiscal, debiendo acreditarse su pago
en el Departamento de Propiedad Industrial dentro del plazo de 60 dias, contado desde la fecha de la
resolucion que autoriza la inscripcidn en el registro respectivo, sin lo cual se tendra por abandonada la
solicitud, procediéndose a su archivo.

Los registros de marcas comerciales que distinguen 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 entendera 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 dmbito territorial de proteccién de sus marcas, no podran prestar servicios o
instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las
cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o establecimientos del
mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infraccién contemplada en la letra a) del articulo 28
de esta ley”.

115 Véase art. 18bis A inc. final.

116 Véase art. 22 N° 1 PCT que permite el cobro de tasas nacionales una vez que la solicitud
internacional entre en fase nacional.
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respectiva, el solicitante deberd acompafiar una declaracién jurada de carencia de medios
econdmicos, ademas de los documentos exigidos por el reglamento de esta ley.

Una vez concedido el beneficio, el titular no debera satisfacer los pagos a que hace referencia
el inciso primero del articulo 18, difiriendo lo que se hubiera dejado de pagar para los afios
sucesivos seguin lo determine el reglamento. En el registro se anotara el aplazamiento y la
obligacion de pagar la cantidad diferida. Esta obligacion recaera sobre quienquiera que sea el
titular del registro.

En cuanto al costo del informe pericial a que hace referencia el articulo 6° de esta ley,
igualmente quedard diferido, debiendo el Jefe del Departamento designar a un perito
perteneciente al registro que al efecto lleva el Departamento segun el sistema de turnos
establecido por el reglamento de esta ley. El perito estara obligado a aceptar el cargo bajo
sancion de ser eliminado del registro, a la vez que desempefiarlo con la debida diligencia y
prontitud. Igualmente, se anotara en el registro el nombre del perito que evacu6 el informe y
los honorarios devengados, debiendo ser pagados al tiempo que establezca el reglamento por
quien aparezca como titular del registro.

En el caso de no pago oportuno de los derechos y honorarios periciales diferidos, el
Departamento declarara la caducidad de la patente.117 118

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

La renovacidn de registros de marcas estara sujeta al pago del doble del derecho contemplado
en el inciso anterior. El pago podra efectuarse dentro de los seis meses siguientes al
vencimiento del registro, con una sobretasa de 20% por cada mes o fracciéon de mes contados
a partir del primer mes de expiracion del plazo establecido en el articulo 24 de esta ley.

Tratdndose de indicaciones geograficas o denominaciones de origen, éstas no estaran afectas
al pago de renovacion establecido para las marcas comerciales en el inciso anterior.119

Articulo 18 bis C.- La presentaciéon de apelaciones estara afecta al pago de un derecho
equivalente a dos unidades tributarias mensuales. A la presentacion debera acompainarse el
comprobante de pago respectivo. De ser aceptada la apelacion, el Tribunal de Propiedad

117 E] art. 21 RLPI sefiala la forma de diferir el pago. Este articulo exige que para invocar el beneficio se
debera requerir por escrito junto a la respectiva solicitud, acompafiando una declaracién jurada de
carecer de medios econémicos y los demas documentos necesarios para acreditar esta circunstancia,
tales como, informe social y certificados de renta.

118 Véase art. 18 inc. final.

119 Este articulo fue modificado por Ley 19.996, art. inico N2 23, en cumplimiento del art. 5.1 bis del
Convenio de Paris que sefiala que: “Se concedera un plazo de gracia, que debera ser de seis meses como
minimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad
industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislaciéon nacional lo impone”.
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Industrial ordenara la devolucién del monto consignado de acuerdo con el procedimiento que
sefale el reglamento.120 121

Articulo 18 bis D.- La inscripcion de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas
y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravimenes que puedan afectar a una patente
de invencién, modelo de utilidad, dibujos y disefio industrial, marca comercial o esquemas de
trazado o topografia de circuitos integrado, se efectuard previo pago de un derecho
equivalente a una unidad tributaria mensual. Los actos senalados no seran oponibles a
terceros mientras no se proceda a su inscripcién en el Departamento.12z 123

Articulo 18 bis E.- Los derechos establecidos en los articulos anteriores, seran 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 inscripcién en el registro respectivo, sin lo
cual se tendra por abandonada la solicitud, procediéndose a su archivo.124 125

Dicha resolucién debera notificarse por carta certificada en la forma y condiciones que
establezca el reglamento.126 127

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 protecciéon de sus marcas, no podran prestar
servicios o instalar establecimientos comerciales amparados por dichas marcas en las mismas
provincias para las cuales se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a
servicios o establecimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infraccién
contemplada en la letra a) del articulo 28 de esta ley.128

120 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 23.

121 Véase art. 17 bis B.

122 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 23.

123 Véase art. 14 de la Ley.

124 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 23.

125 Véase art. 18, 18 bis Ay 48 de la Ley.

126 Véase art. 13 de la Ley.

127E] mencionado art. 22 RLPI establece que la resolucion que autoriza la inscripcion de cualquier
derecho de Propiedad Industrial, se notificara por carta certificada, sin perjuicio de su inclusién en el
estado diario.

128 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 23.
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Parrafo 52 Del procedimiento de nulidad de registro 129 130

Articulo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podra solicitar la nulidad de un registro de
derecho de propiedad industrial.13!

La demanda de nulidad debera contener, al menos, los siguientes antecedentes.
a) Nombre, domicilio y profesion del demandante.
b) Nombre, domicilio y profesién del demandado.

c) Numero y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualizacién del derecho
respectivo.

d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.132

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 o mas de sus reivindicaciones.133

Articulo 18 bis I.- De la demanda se dara traslado al titular del derecho de propiedad
industrial o a su representante por sesenta dias si se trata de patente de invencién, 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 sera de treinta dias.134

Articulo 18 bis J.- Con la contestacion de la demanda de nulidad de una patente de invencion,
modelo de utilidad, dibujo o disefio industrial, esquema de trazado o topografia de circuito
integrado, indicacion geografica o denominacién 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 contestacidn. 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.135

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.

129 Parrafo introducido por la Ley 20.160.

130 Véase arts. 50 y 82 en relacion con las causales de nulidad patentes de invencién y esquemas de
trazado, respectivamente.

131 Esta norma se encuentra en concordancia con el art.15.5. del Acuerdo de los ADPIC, tal como ya se
sefiald, este articulo obliga a los estados a publicar la marca de fibrica o de comercio antes de su
registro o sin demora después de él, y a conceder una oportunidad razonable para pedir la anulacién
del registro.

132 [ntroducido por la Ley 20.160, art. inico N2 6.

133 [ntroducido por la Ley 20.160, art. inico N2 6.

134 [ntroducido por la Ley 20.160, art. inico N2 6.

135 Véase art. 414 del CPC.

97



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.136

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

a) Por haber emitido puiblicamente una opinién sobre la materia.
b) Por relacion 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 cuestion 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. 137

Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciara
sobre la nulidad solicitada.!38

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 abrira un término de prueba de treinta dias, prorrogables por otros
treinta dias en casos debidamente calificados por el mismo Jefe. 139

Articulo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los
articulos 10 bis, 12 y 16 de esta ley. 140

Articulo 18 bis N.- El registro que fuere declarado nulo se tendra como sin valor desde su
fecha de vigencia.141 142

136 [ntroducido por la Ley 20.160, art. inico N2 6.

137 Véase art. 10 LPL

138 [ntroducido por la Ley 20.160, art. inico N2 6.

139 [ntroducido por la Ley 20.160, art. iinico N2 6.

140 [ntroducido por la Ley 20.160, art. iinico N2 6.

141 [ntroducido por la Ley 20.160, art. inico N2 6.

142 Véase art. 2 LPI y arts. 3 inciso 2°, 19, 51 y 63 RLPIL.
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La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotara al margen de la
respectiva inscripcién.143

Articulo 18 bis 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.144 145

Titulo I1
De las Marcas Comerciales

Articulo 19.- Bajo la denominacion de marca comercial, se comprende todo signo que sea
susceptible de representacion grafica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podran consistir en palabras,
incluidos los nombres de personas, letras, nimeros, elementos figurativos tales como
imagenes, graficos, simbolos, combinaciones de colores,146 sonidos,!47 asi como también,
cualquier combinacién de estos signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente distintivos,
podra concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado
nacional.148 149

143 [ntroducido por la Ley 20.160, art. inico N2 6.

144 Introducido por la Ley 20.160, art. iinico N2 6.

145 Véase art. 17.9.5 TLC Chile-EE.UU.

146 [,a Ley 20.160, art. inico N2 7, mencion6 expresamente como signo protegido a las combinaciones
de colores.

147 La Ley 20.160, art. inico N2 7 introdujo las marcas sonoras a nuestra legislacion.

148 Este articulo fue modificado por Ley 19.996, art. iinico N2 24, en cumplimiento del art. 15.1 del
Acuerdo de los ADPIC, que sefiala que: “Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier
signo o combinacién de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de
los de otras empresas. Tales signos podran registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en
particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los niimeros, los elementos
figurativos y las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacién de estos signos. Cuando los
signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros
podran supeditar la posibilidad de registro de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido
mediante su uso. Los Miembros podran exigir como condicién para el registro que los signos sean
perceptibles visualmente”. Véase también el art. 15-15 N° 1 TLC Chile-México que establece una norma
similar.

Por su parte, el art. 17.2 N° 1 TLC Chile - Estados Unidos, sefiala que: “Cada Parte dispondra que
las marcas de fabrica o de comercio incluiran las marcas colectivas, de certificacion y sonoras, y podran
incluir indicaciones geograficas y marcas olfativas. Ninguna Parte estd obligada a tratar a las marcas de
certificacién como una categoria separada en su legislacion interna, siempre que los signos como tales,
estén protegidos”.

Por otro lado, el texto anterior sefialaba que: “Bajo la denominacién de marca comercial se
comprende todo signo visible, novedoso y caracteristico que sirva para distinguir productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales”.

149 E] art. 23 del RLPI sefiala que la marca comercial que consista en una letra o nimero,
necesariamente debera estar representada en forma grafica, con un disefio caracteristico que le otorgue
distintividad.
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Podran también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan
unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o
industrial para el cual se vayan a utilizar.150

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no sera en ningtn caso
obstaculo para el registro de la marca.151

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.152

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

El reglamento de uso y control debera presentarse junto a la solicitud de marca y se resolvera
conjuntamente. El Departamento podrd 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 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. 153

Articulo 19 bis A.- La nulidad o caducidad por no pago de los derechos de renovacion
produciran los mismos efectos respecto de las frases de propaganda adscritas al registro. En
consecuencia, anulada o caducada una marca, el Departamento procedera a cancelar de oficio
los registros de frases de propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello
debera dejarse constancia mediante la subinscripcion marginal en el registro
correspondiente. 154

150 Por su parte, el art. 23 RLPI sefala que: “Tratandose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas
deberdn ser presentadas Unicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una
etiqueta”.

151 Véase art. 6 sexies del Convenio de Paris.

152 Esta norma hace excepcion al principio general establecido en el art. 1.317 del Cédigo Civil, en virtud
del cual no se puede estipular indivisién por mas de 5 afios.

153 [ntroducido por la Ley 20.160, art. inico N2 8.

154 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 25.
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Articulo 19 bis B.- Las frases de propaganda no se podran ceder o transferir, salvo que se
cedan o transfieran con el registro principal al cual se adscriben. 155

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

Articulo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de
utilizarla en el trafico econémico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los

productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.
156

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

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumira que existe confusion. 157

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. 158

Articulo 20.- No podran registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier
Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios publicos estatales. 159

155 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 25.

156 Véase el art. 17.2.4 TLC Chile - Estados Unidos, 16.1 ADPICy 31 RLPIy 15-16 TLC México-Chile.

157 Introducido por la Ley 19.996, Art. inico N2 25. Se acoge en esta disposicién, el concepto de
confusion establecido en el art.16.1 ADPIC. Por otro lado, el TLC Chile - Estados Unidos en su art.17.2.4,
no sefiala concepto de confusion, dejando su contenido a las legislaciones nacionales.

158 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 25.

159 E] Convenio de Paris en su art. 6 ter. sefiala que los Estados se comprometen a rehusar o anular el
registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacién, sin permiso de las autoridades competentes,
bien sea como marcas de fabrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los
escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y de
garantia adoptados por ellos, asi como toda imitaciéon desde el punto de vista heraldico. Lo anterior
también se extiende a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las
organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios paises de la Unién sean
miembros.
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b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o cientificas, el nombre
de las variedades vegetales,160 las denominaciones comunes recomendadas por la
Organizacion Mundial de la Salud y aquellas indicativas de accién 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 que no afecte su honor.161

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

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantias
adoptados por un Estado, sin su autorizaciéon; 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. 162

e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen,
nacionalidad, procedencia, destinacidn, 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. 163

f) Las que se presten para inducir a error o engafio respecto de la procedencia, cualidad o
género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes
a distintas clases cuyas coberturas tengan relacién o indiquen una conexién de los respectivos
bienes, servicios o establecimientos. 164

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

160 Véase el art. 21 de la Ley 19.342 que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades
vegetales, la cual sefiala que el nombre de una variedad no podra registrarse como marca comercial.

161 E] art. 10 letra b) del RLPI sefiala que “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 de fantasia que no corresponda a persona natural o juridica alguna, debera acompanarse
una declaracién jurada en tal sentido”.

163 E] Convenio de Paris, art. 6 quinquies B.2. sefiala en cuanto a las marcas que pueden ser rehusadas
para su registro o invalidadas que: “cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de produccidn, o
que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del
comercio del pais donde la proteccion se reclama”.

164 Véase art.17.2.7 TLC Chile - Estados Unidos.
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demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en
el pais originario del registro. 165

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el
extranjero, dentro del plazo de 90 dias, debera solicitar la inscripcién de la marca. Si asi no lo
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 o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condicién, por
una parte, de que estos ultimos guarden algun tipo de conexioén 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 determinara en el sector pertinente
del publico que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene
acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. 166

h) Aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad para
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares,
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. 167

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

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

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

165 Véanse el art. 6 bis del Convenio de Paris y art. 16.2 del Acuerdo de los ADPIC, que establecen la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas. Es importante sefialar que nuestra ley no distingue
entre marcas famosas y notorias, como si lo hace, generalmente la legislaciéon comparada. El art.16.2
ADPIC por su parte, sefiala que para determinar la existencia de notoriedad se tomara en cuenta el
“sector pertinente del publico que habitualmente consume esos productos”. Véase para la proteccion y
determinacion de la notoriedad de la marca los arts. 17.2.7, 17.2.8 TLC Chile - Estados Unidos, 15-17.2
TLC Chile-México y 17.12 TLC Chile- Australia.

166Véase el art. 17.2.6 TLC Chile - Estados Unidos y el art. 16.3 del Acuerdo de los ADPIC.

167 Véase el art.17.2.7 TLC Chile - Estados Unidos.
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j) Las que puedan inducir a error o confusiéon en el publico consumidor, respecto de la
procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicacién
Geografica o Denominacién de Origen. 168

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. 169 170

Articulo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el
extranjero, el interesado tendra prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de
su presentacidn en el pais de origen, para presentar la solicitud en Chile. 171

168 Causal introducida por la Ley 20.160, art. iinico N2 9. Véase art. 22.3 del Acuerdo de los ADPIC.

169 E] art. 6 quinquies B. 3 del Convenio de Paris, ya sefiala que: “cuando sean contrarias a la moral o al
orden publico y, en particular, cuando sean capaces de engafiar al publico. Se entiende que una marca
no podra ser considerada contraria al orden publico por el solo hecho de que no esté conforme con
cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposicién misma se
refiera al orden publico”.

Véase para actos contrarios a la competencia desleal el art. 4 Ley 20.169.

170 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 26. Texto anterior: “No pueden registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las
organizaciones internacionales y de los servicios publicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o cientificas respecto del objeto a que se las destina, las
denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organizaciéon Mundial de la Salud y
aquellas indicativas de accidn terapéutica.

c) El nombre, el seudénimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado
por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serdn susceptibles de registrarse los
nombres de personajes histéricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 afios de su muerte,
siempre que no afecte su honor. Con todo, no podran registrarse nombres de personas cuando ello
constituya infraccion a las letras e), f), g) y h).

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

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia,
destinacioén, 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 de novedad 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, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que graficas o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras
registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero debera dentro de 90 dias solicitar
la inscripciéon de la marca; si asi no lo hiciere, la marca podra ser solicitada por cualquier persona,
teniendo prioridad aquélla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

h) Aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras
ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase.

i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases.

j) Las contrarias al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los
principios de competencia leal y ética mercantil”.
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Articulo 21.- El registro de marcas comerciales se llevara en el Departamento y las solicitudes
de inscripcién se presentaran ajustindose a las prescripciones y en la forma que establezca el
reglamento.

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

Si el Jefe del Departamento acepta a tramitacion una solicitud, ella no podrd ser
posteriormente rechazada de oficio por la misma razén y fundamento legal de que conoci6 tal
funcionario por la via de la reclamacion.

Si para salvar la objeciéon de que ha sido objeto una solicitud se requiere la realizacién de
otros tramites, el solicitante tiene derecho a pedir que se suspenda el procedimiento, hasta la
conclusién de los mismos. Si los tramites que han servido de fundamento a la peticién no se
iniciaran dentro de 60 dias, a partir de la fecha en que ello sea legalmente posible, la solicitud
se tendra por abandonada.

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

De estas observaciones se dara traslado al solicitante quien debera responderlas en el mismo
plazo para contestar las oposiciones y conjuntamente con ellas si se hubieran presentado. 172

Vencido el plazo sefialado y habiéndose cumplido con las demas diligencias ordenadas en el
procedimiento, el Jefe del Departamento dictara su resolucién final pronunciandose sobre la
aceptacion o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podra ser rechazada por una
causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del Jefe del
Departamento. 173 174

171 Este articulo fue introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 27. Véase el art. 4 C d 1) del Convenio
de Paris que establece el plazo de prioridad de seis meses.

172 E] TLC Chile - Estados Unidos en su art. 17.2.10 (b) sefiala que se debera: “proporcionar al solicitante
una comunicacién por escrito, que podra ser electrénica, de las razones de cualquier rechazo al registro
de una marca de fabrica o comercio”. Véase norma similar en el art. 17.13 TLC Chile- Australia. Por su
parte, el art. 24 RLPI establece el sistema de notificaciones de las observaciones producto del examen
de fondo.

173 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 28.

174 Véase art. 22 RLPIL.
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Articulo 23.- Cada marca sélo podra solicitarse para productos o servicios especificos y
determinados, con la indicacién de la o las clases del Clasificador Internacionall’s a que
pertenecen. 176

Podra solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de
fabricaciéon o comercializacién asociados a productos especificos y determinados de una o

varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.177
178

Articulo 23 bis A.- Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripciéon de una
marca para productos y servicios se tendra como una solicitud o registro distinto por cada
clase, cualquiera sea el nimero de productos o servicios especificos incluidos en cada una. Lo
establecido en el articulo anterior sera igualmente aplicable a las diversas clases de productos
comprendidos en la cobertura de los establecimientos industriales y comerciales. Dicho

principio sera extensivo tanto a los registros nuevos como a las renovaciones de los registros.
179

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

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirdn 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 indicard en su solicitud de registro,
debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripcién por cada
region, 180 181

Articulo 24.- El registro de una marca tendra una duracién de diez afios, contados desde la
fecha de su inscripcion en el registro respectivo. El titular tendra el derecho de pedir su
renovacion por periodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 dias siguientes a la
expiracion de dicho plazo. 182

175 Si bien Chile no ha suscrito el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, éste se aplica por resolucion del INAPI N2 272 del 2010.

176 E] TLC Chile - Estados Unidos en su art. 17.2.12 sefiala que. “cada registro o publicacién referida a
una solicitud o registro de una marca de fabrica o de comercio que indique los productos o servicios
pertinentes, debera sefialar los productos o servicios por sus nombres”. Esto es concordante con lo
sefialado en el RLPI en su art. 26 que sefiala la obligacién de especificar los productos o servicios
solicitados, incluso en los casos de los establecimientos comerciales e industriales.

177 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 29.

178 En virtud de lo dispuesto en el art. 26 inc.22 del RLPI, la marca registrada para un establecimiento
comercial o industrial no protege los articulos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se
inscribiere, ademas, para amparar dichos productos.

179 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 30.

180 Véase art. 27 RLPIL.

181 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 30.

182 [,as normas sobre la renovacién de una marca se encuentran en los articulos 30 y 32 RLPI. Véase Art.
18 ADPIC. Por su parte, el art. 15-19 TLC México-Chile, sefiala que:” El registro inicial de una marca de
fabrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendran una duracién de no menos de
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Articulo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio debera llevar en forma visible
las palabras “Marca Registrada” o las iniciales “M.R.” o la letra “R” dentro de un circulo. La
omisién de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan
con esta disposicidon no podran hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Articulo 26.- Procede la declaracion de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se
ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el articulo 20 de esta ley.

Articulo 27.- La accion de nulidad del registro de una marca prescribira en el término de 5
afios, contado desde la fecha del registro. 183

La referida accion de nulidad no prescribira respecto de los registros obtenidos de mala fe. 184
185

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 o establecimientos o respecto de productos,
servicios o 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.

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

Al que reincida dentro de los cinco afios siguientes a la aplicacién 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. 186

10 afios contados a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud o de la fecha de su concesién. El
registro de una marca de fabrica o de comercio sera renovable indefinidamente”. Una norma similar
existe en el art. 17.15 TLC Chile- Australia.

183 Véase el art. 6 bis 2) del Convenio de Paris.

184 Véase el art. 6 bis 3) del Convenio de Paris.

185 Modificado por Ley 19.996, art. unico N2 31. Texto anterior: “La accion de nulidad del registro de
una marca prescribe en el término de 5 afios, contado desde la fecha del registro. Una vez transcurrido
dicho plazo el Jefe del Departamento declarara de oficio la prescripcién, no aceptando a tramitaciéon la
peticion de nulidad”.

186 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 32. Texto anterior: “Seran condenados a pagar una multa a
beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del
Clasificador vigente:

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.
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Articulo 29.- Los condenados de acuerdo al articulo anterior seran obligados al pago de las
costas y de los dafios y perjuicios causados al dueio de la marca.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificacién o imitacién y los
objetos con marecas falsificadas caeran en comiso. Tratdndose de objetos con mareca falsificada,
se procedera a su destruccién. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, sera facultad
del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destruccién o distribucion
benéfica.187 188

Articulo 30.- Cuando una marca no registrada estuviera usandose por dos o mas personas a
la vez, el que la inscribiera no podra perseguir la responsabilidad de los que continuaran
usandola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 dias desde la fecha de la
inscripcion.189

De igual manera, anulada una marca, el titular del registro que sirvié de base para pronunciar
la nulidad, no podra perseguir la responsabilidad respecto del titular del registro anulado
hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 180 dias contados desde que la sentencia respectiva
quedé ejecutoriada.190

Titulo III

De Las Invenciones

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

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

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

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

187 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 33. Texto anterior: “Los condenados de acuerdo al articulo
anterior seran obligados al pago de las costas, dafios y perjuicios causados al duefio de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificacién o imitacién serdn destruidos y los objetos con
marca falsificada caerdn en comiso a beneficio del propietario de la marca. Asimismo, el juez de la causa
podra disponer de inmediato su incautacién, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas
precautorias que procedan”.

188 Véase TLC Chile - Estados Unidos, art. 17.11 N° 12 letras a) y c).

189 Véase art. 20 del RLPI, que contempla el caso en que dos o mas derechos de propiedad industrial
interfieran entre si, estableciendo que la prioridad la tendra la solicitud que haya ingresado primero al
Instituto, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Director Nacional de INAPI, se
determine quién es el verdadero creador.

190 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 34. Texto anterior: “Cuando una marca no registrada
estuviere usandose por dos o mas personas a la vez, el que la inscribiere no podra perseguir la
responsabilidad de los que continuaren usandola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 dias
desde la fecha de la inscripciéon”.
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Parrafo 1. De las Invenciones en general191

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

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccion de una
invencidn. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente estan determinados
por esta ley.192 193

Articulo 31 bis.- En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracciéon en materia de patentes
de procedimiento, el juez estara facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha
empleado un procedimiento diferente al patentado, a condicién de que el producto obtenido
por el procedimiento patentado sea nuevo. 19

En estos procesos se presumira, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido
obtenido por medio del procedimiento patentado.

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

Con todo, en la presentacién de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los intereses
legitimos del demandado en cuanto a la proteccion de sus secretos industriales y
comerciales.195 196

Articulo 32.- Las patentes podran obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o
de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.197 198

191 Modificado por Ley 20.120, art. inico N2 10.

192 Inciso primero modificado por Ley 19.996, art. inico N2 35. Texto anterior: “Se entiende por
invencion toda solucién a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Una invencién
podra ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos”.

193 Véase art. 48 y 49 y art. 63 RLPL

194 Véase art. 34.1 ADPIC.

195 [ntroducido por la Ley 19.996, art. inico N2 36.

196 Véase art. 86 y siguientes.

197 Introducido por la Ley 19.996, art. tinico N2 37. Texto anterior: “Una invencidn sera patentable
cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicacion industrial”. Este articulo recoge
el principio de no discriminacién por area de la técnica, establecido en el art. 27.1 del Acuerdo de los
ADPIC: “las patentes podran obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la tecnologia”, lo que se encuentra replicado en el art. 17.9 N° 1
TLC Chile - Estados Unidos: “Cada Parte otorgara patentes para cualquier invencion, sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia”.

198 Véase art. 33, 35, 36, 37, 38,42, 56 y 62 inciso 3° LPlyart. 57, 82, 83 y 84 RLPI.
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Articulo 33.- Una invencién se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el
estado de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido divulgado o
hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacién en forma
tangible, la venta o comercializacién, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada segun el articulo
34,199

También quedara comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes
nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente
presentadas, cuya fecha de presentacion sea anterior a la sefialada en el inciso precedente y
que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.200 201

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.202 203 204 205

Articulo 35.- Se considera que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habria
derivado de manera evidente del estado de la técnica. 206

Articulo 36.- Se considera que una invencién es susceptible de aplicacién industrial cuando
su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para
estos efectos, la expresion industria se entenderd en su mas amplio sentido, incluyendo a

199 Véase art. 20 bis, 31 bis inciso 3°, 34, 44, 56, 62 inciso 3°y 63 LPI y art. 2°, 7°, 11 letra d), 20, 82,83y
84 RLPL

200 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 38. Texto anterior: “Una invencién se considera nueva
cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo
lo que haya sido divulgado o hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una
publicacién en forma tangible, la venta o comercializacidn, el uso o cualquier otro medio, antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente en Chile. También quedara comprendido dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante el Departamento cuya
fecha de presentacion fuese anterior a la solicitud que se estuviere examinando”.

201 Véase art. 4.

202 Este articulo consagra el derecho a la prioridad que constituye uno de los principios fundamentales
contenido en el Convenio de Paris. En efecto, el art. 4.C 1) de ese instrumento internacional sefiala que:
“Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las patentes de invencién y los
modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fabrica
o de comercio.”. Por otro lado, el RLPI en sus articulos 59 y 60 sefiala la forma de invocarla en el
procedimiento de concesion.

203 Véase arts. 20 bis, 31 bis inciso 3,33 y 63 LPl y art. 2, 7, 11 letra d), 20, 49, 58, 59, 60, 61 y 62 RLPI
204 Véase art. 11 N° 4 PCT. La solicitud internacional que cumpla con los requisitos de dicha disposicién
contara con fecha de presentacién internacional y sera equivalente a una presentacién nacional regular
en el sentido del Convenio de Paris.

205 Véase art. 22 N°1 del PCT en cuanto a que el plazo para entrar en fase nacional en Chile es de 30
meses contados desde la fecha de prioridad.

206 Véase art. 33 RLPL
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actividades tales como manufactura, mineria, construccién, artesania, agricultura, silvicultura,
y la pesca. 207

Articulo 37.- No se considera invencidn y quedaran excluidos de la protecciéon por patente de
estaley:

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

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones
generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sélo gozaran de proteccién de acuerdo
con lo dispuesto por la ley N° 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades
Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente bioldgicos para la
produccién de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiol6gicos. Para estos
efectos, un procedimiento esencialmente biolégico es el que consiste integramente en
fendmenos naturales, como los de cruce y seleccion. 208

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

d) Los métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, asi
como los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos
destinados a poner en practica uno de estos métodos. 209

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el
cambio de materiales de articulos, objetos o elementos conocidos y empleados con
determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podra constituir invencién susceptibles de
proteccién el nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo
uso resuelva un problema técnico sin solucién previa equivalente, cumpla con los requisitos a
que se refiere el articulo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o
en los materiales del articulo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solucién a
dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado debera acreditarse mediante evidencia
experimental en la solicitud de patente.

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biolégicos
naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o aquél que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serdn susceptibles de protecciéon los
procedimientos que utilicen uno o mas de los materiales biolégicos antes enunciados y los
productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos
establecidos en el articulo 32 de la presente ley, que el material bioldgico esté adecuadamente

207 Véase art. 32 LPI.
208 Véase art. 27.3 letra b) del Acuerdo de los ADPIC.
209 Véase art. 27.3 letra a) del Acuerdo de los ADPIC.
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descrito y que la aplicacién industrial del mismo figure explicitamente en la solicitud de
patente.210 211

Articulo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotaciéon comercial deba impedirse
necesariamente para proteger el orden publico, la seguridad del Estado, la moral y las buenas
costumbres, 1a salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales
o el medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga s6lo por existir una disposiciéon
legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacidn.212 213 214

Articulo 39.- Las patentes de invencién se concederan por un periodo no renovable de 20
afios, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud.215 216 217

Articulo 40.- Derogado. 218

210 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 39. Texto anterior: “No se considera invencidn y quedan
excluidos de la proteccion por patente de esta ley:

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

b) Las variedades vegetales y las razas animales.

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

d) Los métodos de tratamiento quirtrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, asi como los
métodos de diagnoéstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner
en practica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos y empleados en determinados fines y el
cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen
esencialmente las cualidades de aquél o con su utilizacién se resolviere un problema técnico que antes
no tenia solucién equivalente”.

211 E] art. 8° de la Ley 20.120 establece: “El conocimiento del genoma humano es patrimonio comun de
la humanidad. En consecuencia, nadie puede atribuirse ni constituir propiedad sobre el mismo ni sobre
parte de él. El conocimiento de la estructura de un gen y de las secuencias totales o parciales de ADN no
son patentables.

Los procesos biotecnolégicos derivados del conocimiento del genoma humano, asf como los productos
obtenidos directamente de ellos, diagndsticos o terapéuticos, son patentables segtin las reglas
generales.”

212 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 40. Texto anterior: “No son patentables los inventos
contrarios a la ley; al orden publico, a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos
aquellos presentados por quien no es su legitimo duefio”.

213 Véase art. 32, 33, 35, 36,37 y 42.

214 Véase art. 27.2 ADPIC

215 Modificado por Ley 19.996, art. Unico N2 41. Texto anterior: “Las patentes de invencién se
concederan por un periodo no renovable de 15 afios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 34, las patentes que se soliciten en Chile para
inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en tramite en el extranjero, sélo se otorgaran por
el tiempo que aun falte para expirar el derecho en el pais en que se solicit6 o se obtuvo la patente, sin
exceder el plazo sefialado en el inciso anterior”. Véase art. 33 ADPIC.

216 Véase art. 48, 49,57, 65y 78 LPl y art. 3° inciso final, 19, 22, 51, 63 y 67 RLPI

217 En el caso de los registros de patentes de invencidon y modelos de utilidad originados en virtud de la
tramitaciéon de una solicitud internacional PCT qué entr6 a Chile en fase nacional, la fecha de
presentacion de la solicitud corresponde a la fecha de presentacion internacional. Véase art. 11 N°3
PCT.
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Articulo 41.- Derogado. 219

Articulo 42.- No serdn 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
presentacién de la solicitud, si la divulgacion publica: 220

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, 221

218 Derogado por el art. inico N2 42 de la Ley 19.996: Texto anterior art. 40 “Se entiende por mejoras
las modificaciones introducidas a una invencién ya conocida, siempre que represente novedad y
ventajas notorias y relevantes sobre la invencién primitiva.”.

219 Derogado por el art. inico N2 42 de la Ley 19.996: Texto anterior del art. 41: “Las solicitudes de
patentes de invencidn respecto de mejoras sobre inventos ya patentados en el pais y siempre que éstos
estén vigentes, deberan ser solicitados por sus autores y se sujetaran a las disposiciones siguientes:

a) Si el que ha realizado la mejora es el propio duefio del invento de origen, se le concedera la patente
por el tiempo que falte para completar el plazo de la patente primitiva.

b) Si quien ha realizado una mejora es un tercero y ain se encuentra vigente el plazo de concesion de la
patente en que inciden las mejoras, podra concederse la patente sélo si el inventor primitivo autoriza
previamente al segundo inventor para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones de
que se trate. Podra concederse la patente para ambos inventores en conjunto o tan sélo para uno de
ellos, de cuyo convenio se dejara constancia en documento que se agregara al expediente respectivo.

c) En caso de no existir acuerdo, el autor de la mejora podra solicitar patente de invencién sobre ésta.
Cuando ocurra esta circunstancia, la fecha de vigencia y el plazo de concesién de la patente
complementaria lo resolvera el Jefe del Departamento. Para ello el inventor debera manifestar tal
intencion al Departamento, en un plazo de 90 dias, contado desde la fecha de la solicitud original”.

220 Véase art. 37 RLPL

221 Modificado por Ley 19.996 art. tinico N2 43 y 20.120, art. iinico N2 11. Texto anterior introducido
por la Ley 19.996: “No seran consideradas para efectos de determinar la novedad de la invencion, las
divulgaciones efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la presentacién de la solicitud, en la
medida que hayan sido consecuencia directa o indirecta de:

a) Las précticas, ensayos y construccién de mecanismos o aparatos que deba hacer el solicitante que
tenga una invencion en estudio.

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

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

Es interesante destacar que esta modificacién fue en cumplimiento del art. 17.9.7 TLC Chile - Estados
Unidos que sefiala que: “Ninguna Parte usara la divulgacion publica como motivo para no otorgar la
patente por falta de novedad o de actividad inventiva, si la divulgacién publica (a) fue hecha o
autorizada por, o deriva de, el solicitante de la patente; y (b) se produce dentro de los doce meses
anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud en la Parte”. Véase art. 17.22 TLC Chile- Australia.

Por otro lado, el texto original establecia la llamada patente precaucional, que correspondia a
una categoria diferente de proteccion provisional: “Cualquier inventor domiciliado en el pais que tenga
una invencion en estudio y que necesite practicar experiencias o hacer construir algin mecanismo o
aparato que lo obligue a hacer publica su idea, podra amparar transitoriamente sus derechos contra
posibles usurpaciones pidiendo, al efecto, un certificado de proteccidon o patente precaucional que el
Departamento le otorgara por el término de un afio previo pago del derecho respectivo.
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Articulo 43.- Con la solicitud de patente deberan acompafiarse los siguientes documentos:
- Un resumen del invento. 222

- Una memoria descriptiva del invento. 223

- Pliego de reivindicaciones. 224

- Dibujos del invento, cuando procediera. 225 226

Articulo 43 bis.- El resumen tendra una finalidad exclusivamente técnica y no podra ser
considerado para ningin otro fin, ni siquiera para la determinacién del dmbito de la
proteccién solicitada. 227

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la proteccidn. Estas deben ser
claras y concisas y han de fundarse en la memoria descriptiva. 228

La memoria descriptiva debera ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o
perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes.229

Articulo 44.- Las declaraciones de novedad, propiedad y utilidad de la invencion,
corresponden al interesado, quien las hara bajo su responsabilidad.

La concesién de una patente no significa que el Estado garantice la necesidad y exactitud de
las manifestaciones que se hagan por el peticionario en la solicitud y en la memoria
descriptiva. 230

La posesion de este certificado da a su duefio derecho legal preferente sobre cualquier otra persona que
durante el afio de proteccion pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia. En todo caso el
plazo de duracién de la patente definitiva se contara desde la solicitud de patente precaucional.

Si el poseedor de una patente precaucional dejare transcurrir el afio sin solicitar la patente definitiva, el
invento pasara a ser de dominio publico”.

222 Véase art. 38 RLPL

223 Véase art. 39 RLPL

224 Véase art. 41 y siguientes RLPL.

225 Véase art. 46 y siguientes RLPL.

226 Modificado por Ley 19.996, art. tinico N2 44. Texto anterior: “Ingresada la solicitud al Departamento
se practicard un examen preliminar, en el cual se verificard que se acompafien, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

- Un resumen del invento.

- Una memoria descriptiva del invento.

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos del invento, cuando procediere.

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

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

227 Véase art. 38 RLPL

228 Véase arts. 41 y siguientes RLPI.

229 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 45.Véase también el art. 39 RLPI y art. 28.1 ADPIC.
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Articulo 45.- Ingresada la solicitud al Departamento, se practicard un examen preliminar,
destinado a verificar que se hayan acompafiado los documentos sefalados en el articulo 43. Si
en el examen preliminar se detectara algin error u omision, se apercibira al interesado para
que realice las correcciones, aclaraciones o acompaiie los documentos pertinentes dentro del
término de sesenta dias, sin que por ello pierda su fecha de prioridad. De no subsanarse los
errores u omisiones dentro del plazo sefialado, la solicitud se tendra por no presentada.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitacién, 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 su desarchivo siempre que
subsane las exigencias de tramitaciéon 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 tendrd por abandonada
definitivamente.

Cuando del examen de una solicitud de derecho de propiedad industrial se deduzca que el
derecho reclamando corresponde a otra categoria, serd analizada y tratado como tal,
conservando la prioridad adquirida.23t 232

Articulo 46.- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberan presentar
el resultado de la busqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso en que se
hubieren evacuado, hayan o no devenido en la concesién de la patente. 233 234

Articulo 47.- La totalidad de los antecedentes de la patente solicitada se mantendran en el

Departamento a disposicion del publico, después de la publicacién a que se refiere el articulo
4,235

Articulo 48.- Una vez aprobada la concesion y después de acreditarse el pago de los derechos
correspondientes se concederd la patente al interesado y se emitira un certificado que
otorgara proteccion a contar de la fecha en que se presentd la solicitud. 236

230 Véase art. 11 letra e) y 12 letra d) RLPL

231 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 46. Texto anterior: “Si los antecedentes que se han
acomparfiado no son completos, podra subsanarse la falta dentro de 40 dias de notificada la resolucién
de observaciones. En este caso, valdra como fecha la de la solicitud inicial. En caso contrario se tendra
por no presentada y se considerard como fecha de la solicitud aquélla de la correccién o nueva
presentacion.

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitacién dentro de los plazos
seflalados en esta ley o su reglamento, se tendran por abandonadas procediéndose a su archivo. En este
caso el solicitante podra requerir el desarchivo de la solicitud dentro de los 120 dias, contados desde la
fecha de abandono, sin perder la fecha de prioridad de la solicitud”.

232 Véase arts. 43,58,64y 80 LPlyarts. 6,11,12y 17 RLPL

233 Véase arts. 7, 82,83 y 85 RLPI

234 E] PCT contempla como tramite obligatorio la elaboracién de un Informe de Bisqueda Internacional
por parte de una Administraciéon Encargada de la Bisqueda Internacional, que tendra el caracter de
vinculante para la Oficina Designada/Elegida. Véase arts.15, 16, 17, 18 y 20 del PCT.

235 E] contenido de la solicitud es secreta hasta la publicacion de la solicitud. En efecto, hasta antes de la
publicacion se entiende que s6lo puede tener acceso a ella el solicitante.
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Articulo 49.- El duefio de una patente de invencién gozara de exclusividad para producir,
vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general,
realizar cualquier otro tipo de explotacién comercial del mismo. 237 238 239

En las patentes de procedimiento, la proteccién alcanza a los productos obtenidos
directamente por dicho procedimiento.240 241

El alcance de la proteccion otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinara
por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos serviran para
interpretar las reivindicaciones. 242

El derecho de patente se extendera a todo el territorio de la Republica hasta el dia en que
expire el plazo de concesidn 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. 243

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 no faculta para que
dichos productos sean comercializados sin autorizacion del titular de la patente. 244 245

Articulo 50.- Procedera la declaracion de nulidad de una patente de invencién por alguna de
las causales siguientes: 246 247 248

a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario. 24

236 Véase arts. 18, 18 bis Ay 18 bis E.

237 E]l término “comercial” fue incorporado por la Ley 20.120, Art. Gnico N2 12. Véase art. 28 letra a) del
Acuerdo de los ADPIC.

238 Véase arts. 31, 76 y 77 LPl y art. 63 RLPL

239 Véase art.28 letra a) del Acuerdo de los ADPIC.

240 Véase art. 28 letra b) del Acuerdo de los ADPIC.

241 Véase art. 37 letra f) de la Ley.

242 Véase art. 44 RLPL

243 Véase art. 6 del Acuerdo de los ADPIC sobre “Agotamiento de los Derechos”.

244 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 47. Texto anterior: “El duefio de una patente de invencién
gozara de exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del
invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacidon del mismo.

Este privilegio se extendera a todo el territorio de la Republica hasta el dia en que expire el plazo de
concesion de la patente”.

245 Inciso final introducido por Ley 19.996, art. Gnico N2 12.

246 Véase art. 60 LPI, hace aplicable éstas causales de nulidad a modelos de utilidad.

247 Véase art. 63 inciso 2° LP], hace aplicable éstas causales de nulidad a dibujos y disefios industriales.
248 Véase art. 82 LPI en relacion a las causales nulidad de esquemas de trazado.

249 Véase art. 32 RLPIL.
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b) Cuando la concesién se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente
deficientes. 250

c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus
requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 251

La accidon de nulidad de una patente de invencion prescribird en el término de cinco afos,
contado desde el registro de la misma.252 253

Articulo 51.- Procedera pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en
los siguientes casos:254 255 256

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o practicas declaradas
contrarias a la libre competencia, en relacién directa con la utilizaciéon o explotacién de la
patente de que se trate, segin decision firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia. 257

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

250 Véase art. 6 LP1 y arts. 79 y siguientes RLPI.

251 Véase art 32 LPL

252 Modificado por Ley 19.996, art. tinico N2 48. Texto anterior: “Procede la declaraciéon de nulidad de
una patente de invencion por alguna de las causales siguientes:

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

b) Cuando la concesion se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente

deficientes.

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

La accién de nulidad de una patente de invencién podra ejercitarse durante 10 afios”.

253 Véase art. 18 bis G y siguientes LP], en relacién al procedimiento de nulidad, introducidos por Ley
20.160.

254 Véase art. 17.21 TLC Chile- Australia.

255 Véase art. 2 RLPL

256 Véase art. 30 del Acuerdo de los ADPIC

257 Véase DFL N2 1 del 2004 del Ministerio de Economia que Fija el texto refundido coordinado y
sistematizado del DL 211 de 1973. Por su parte, el art. 3 del citado cuerpo legal sefiala que: “Se
consideraran, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la
libre competencia o que tienden a producir dichos efectos, los siguientes:

a) Los acuerdos expresos o tacitos entre competidores, o las practicas concertadas entre ellos, que les
confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de
comercializacidn, limitar la produccién, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o
afectar el resultado de procesos de licitacion.

b) La explotacién abusiva por parte de un agente econémico, o un conjunto de ellos, de una posicién
dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro
producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.

c) Las practicas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o
incrementar una posiciéon dominante”.
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3) Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotacién de una patente posterior
que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior. La concesién de licencias no
voluntarias por patentes dependientes quedara sometida a las siguientes normas:

a) La invencién reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de
significaciéon econdémica considerable respecto a la invencién reivindicada en la primera
patente.

b) La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior s6lo podra transferirse con la
patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podr3, en las mismas circunstancias, obtener una licencia no
voluntaria en condiciones razonables para explotar la invenciéon reivindicada en la patente
posterior.

Tratdndose de tecnologia de semiconductores, la licencia s6lo se podra otorgar para fines
publicos no comerciales o para rectificar la practica declarada contraria a la competencia. 258

Articulo 51 bis A.- La persona que solicite una licencia no voluntaria, debera acreditar que
pidié previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en
condiciones y plazo razonables. No se exigira este requisito respecto de la causal establecida
en el N2 2 del articulo 51 de esta ley. Tampoco se exigira este requisito cuando la licencia no
voluntaria tenga por objetivo poner término a practicas consideradas contrarias a la
competencia. 259

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

1) En el caso del articulo 51, N2 1), el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme
al procedimiento previsto en la ley N© 19.911.

2) En el caso del articulo 51, N2 2), el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial,
conforme al procedimiento para nulidad de patentes establecido en esta ley. Ademas, por
resolucién fundada, resolviendo un incidente especial, podrd acceder provisoriamente a la

258 Modificado por Ley 19.996, art. iinico N2 49. Texto anterior: “S6lo se podran otorgar licencias no
voluntarias en el caso en que el titular de la patente incurra en abuso monopélico segtin la Comisién
Resolutiva del decreto ley N° 211, de 1973, que serd el organismo encargado de determinar la
existencia de la situacion denunciada y fallar en consecuencia.

La sentencia de la Comisidn debera calificar, a lo menos, los siguientes aspectos:

- La existencia de una situacion de abuso monopélico.

- En el caso que dicho pronunciamiento sea positivo, la sentencia de la Comisién debera establecer las
condiciones en que el licenciatario debera explotar industrialmente la patente, el tiempo por el que se
le otorgue la licencia y el monto de la compensacién que debera pagar periédicamente quien utilice el
procedimiento de la licencia no voluntaria al titular de la patente.

Para todos los efectos de los analisis de los estados financieros y contables se aplicaran las normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros para las sociedades anénimas abiertas.”

259 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 50.
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demanda. Esta resolucién se mantendra en vigor mientras duren los hechos que
fundadamente la motivaron o hasta la sentencia de término.

3) En el caso del articulo 51, N2 3), el juez de letras en lo civil, segin las normas de
competencia del Cddigo de Procedimiento Civil y de acuerdo al procedimiento sumario.260

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

En el caso de que dicho pronunciamiento sea positivo, el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, segin se trate del caso
previsto en los numeros 1, 2 6 3 del articulo 51, deberd, por un lado, fijar la duracién y el
alcance de la licencia, limitdndola para los fines para los cuales fue concedida y, por el otro, el
monto de la remuneraciéon que pagara periédicamente el licenciatario al titular de la patente.
La licencia otorgada por este procedimiento sera de caracter no exclusivo y no podra cederse,
salvo con aquella parte de la empresa titular de la patente. 261

Articulo 51 bis D.- La licencia no voluntaria podra ser dejada sin efecto, total o parcialmente,
a reserva de los intereses legitimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a
ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letras en lo civil, segin sea el caso,
previa consulta a la autoridad competente, cuando corresponda, estarda facultado para
examinar, mediando peticién fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo. 262

No se acogerd la solicitud de revocacién de una licencia no voluntaria si fuese probable que se
repitieran las circunstancias que dieron origen a su concesién. De igual manera el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, el Jefe del Departamento o el juez de letra en lo civil, segin
sea el caso, a solicitud de una parte interesada, podra modificar una licencia no voluntaria
cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la
patente hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones mas favorables que las
acordadas para el beneficiario de la licencia no voluntaria.

En los procedimientos de solicitud de licencia no voluntaria, en los casos previstos en los
numeros 1y 3 del articulo 51, debera ser oido el Departamento antes de dictar sentenciaZ263,

Articulo 52.- Seran condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de veinticinco a mil
unidades tributarias mensuales: 264

a) Los que maliciosamente fabriquen, utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un
invento patentado, o lo importen o estén en posesién del mismo, con fines comerciales. Lo
anterior se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del articulo 49.

260 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 50.
261 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 50.
262 Véase art. 70 RLPL

263 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 50.
264 Véase arts. 61, 67 y 85 LPL
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b) Los que, con fines comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado
o haya sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una
patente de invencién o simulandolas.

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

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

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

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

Al que reincida dentro de los cinco afos siguientes a la aplicacién de una multa, se le aplicara
otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra llegar a dos
mil unidades tributarias mensuales. 265

Articulo 53.- Todo objeto patentado debera llevar la indicacién del nimero de la patente, ya
sea en el producto mismo o en el envase, y debera anteponerse en forma visible la expresion
"Patente de Invencion" o las iniciales "P.1." y el nimero del registro. 266

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

265 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 51. Texto anterior: “Sera castigado con multa a beneficio
fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que defraudares a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las
indicaciones correspondientes a una patente de invencion, o se valiere de otro engafio semejante. b) El
que sin la debida autorizacion fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento
patentado.

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

d) El que cometiere defraudacién imitando una invencién patentada.

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

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

Los utensilios y los elementos usados en la comision de cualquiera de los delitos mencionados en este
articulo y los objetos producidos en forma ilegal caerdn en comiso a beneficio del propietario de la
patente. Asimismo, el juez de la causa podra disponer de inmediato su incautacién sin perjuicio de la
facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.

La reincidencia sera sancionada con el doble de la multa sefialada en el inciso primero”.

266 Véase arts. 59, 66 y 84 LPL
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La omision de este requisito no afectara la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con
esta disposicion, no podran ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.

Cuando existan solicitudes en tramite, se debera indicar esa situacion, en el caso de que se

fabriquen o comercialicen con fines comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud.
267

Parrafo I1. De la Proteccion Suplementaria

Articulo 53 Bis 1.- Dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular tendra
derecho a requerir un término de Proteccién 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 sélo por el periodo acreditado como
demora administrativa injustificada. 268 269

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 proteccidon suplementaria, aquellos titulares cuya autorizacién
o registro sanitario haya sido otorgado después de un afio contado desde la fecha de
presentacién de la solicitud. La proteccién suplementaria se extendera s6lo por el periodo
acreditado como demora injustificada por parte del 6rgano administrativo encargado de
resolver dicho registro. 270

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

267 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 52. Texto anterior: “Todo objeto patentado debera llevar la
indicacién del niimero de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y debe anteponerse en
forma visible la expresion "Patente de Invencion" o las iniciales "P.I." y el niimero del privilegio.
Solamente se exceptuaran de esta obligacion los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es
posible aplicar esta exigencia.

La omisién de este requisito no afecta la validez de la patente, pero quienes no cumplan con
esta disposicién no podran ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley.
Cuando existan solicitudes en tramite se deberd indicar esa situacion, en el caso que se fabriquen,
comercialicen o importen con fines comerciales los productores a los que afecte dicha solicitud”.
268 Véase art.17.9 N2 .6. TLC Chile - Estados Unidos: “Cada Parte, a solicitud del titular de la patente,
ajustara el plazo de una patente para compensar las demoras irrazonables que se produzcan en el
otorgamiento de la patente. Para los efectos de este parrafo, una demora irrazonable se entendera que
incluye una demora en la emisién de la patente superior a cinco afios contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud en la Parte, o de tres afios desde que el requerimiento de examen para la
solicitud haya sido hecho, cualquiera de ellos que sea posterior, a condicién de que los periodos
atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no sean incluidos en la determinacién de tales
demoras.”
269 Introducido por Ley 20.120, art. inico N2 13.
270 Introducido por Ley 20.120, art. inico N2 13.
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a) La oposicidn o cualquier recurso o accién de orden judicial;

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

c) Acciones u omisiones del solicitante. 271

Articulo 53 Bis 4.- La solicitud de Proteccidon Suplementaria serd 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 apelacidn. La resolucién que asi lo declare, tendra como unico efecto la ampliacion
del plazo de proteccién 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 opinidn dentro del plazo de sesenta dias. 272

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 afo o fracciéon 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. 273

Titulo IV
De los Modelos de Utilidad 274

Articulo 54.- Se consideraran como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos,
herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea
reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta
produzca una utilidad, esto es, que aporte a la funcién a que son destinados un beneficio,
ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Articulo 55.- Las disposiciones del titulo III, relativas a las patentes de invencion, son
aplicables, en cuanto corresponda, a las patentes de modelos de utilidad, sin perjuicio de las
disposiciones especiales contenidas en el presente titulo.

Articulo 56.- Un modelo de utilidad sera patentable cuando sea nuevo y susceptible de
aplicacion industrial.

271 Introducido por Ley 20.120, art. inico N2 13.

272 Introducido por Ley 20.120, art. inico N2 13.

273 Introducido por Ley 20.120, art. iinico N2 13.

274 Véase Reglas 6.5 y 13.5 del Reglamento PCT que hacen aplicables las normas de la legislacion
nacional a los modelos de utilidad que surgen a partir de una solicitud internacional.
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No se concedera una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias
menores o secundarias que no aporten ninguna caracteristica utilitaria discernible con
respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.

La solicitud de patente de modelo de utilidad sélo podra referirse a un objeto individual, sin
perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la
misma solicitud.

Articulo 57.- Las patentes de modelo de utilidad se concederan por un periodo no renovable
de 10 afios, contado desde la fecha de la solicitud. 275

Articulo 58.- Con la solicitud de modelo de utilidad deberan acompafiarse los siguientes
documentos: 276

-Un resumen del modelo de utilidad.

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

-Dibujos del modelo de utilidad.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicarda un examen preliminar, en el cual se
verificara que se hayan acompafado los documentos sefialados precedentemente.277

Articulo 59.- Todo modelo de utilidad debera llevar en forma visible la expresiéon "Modelo de
Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el nimero del registro. Estas indicaciones se podran poner en
el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera
que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisién de este requisito no afecta
la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las
acciones penales establecidas en esta ley. 278

Articulo 60.- La declaraciéon de nulidad de las patentes de modelo de utilidad procede por las
mismas causales sefialadas en el articulo 50.

275 Véase art. 11 N°3 PCT.

276 Véase art. 11 RLPL

277 Modificado por Ley 19.996, art. Gnico N2 53. Texto anterior: “Ingresada la solicitud al Departamento
se practicara un examen preliminar, en el cual se verificard que se acompafien, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

- Un resumen del modelo de utilidad.

- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.

- Pliego de reivindicaciones.

- Dibujos de modelo de utilidad”.

278 Modificado por Ley 19.996, art. tinico N¢ 54. Texto anterior: “Todo modelo de utilidad debera llevar
en forma visible la expresion "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el nimero del privilegio. La
omision de este requisito no afecta la validez del modelo de utilidad, pero priva a su titular de la
facultad de hacer valer las acciones penales establecidas de esta ley”.
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Articulo 61.- Seran condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades
tributarias mensuales:

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

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

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

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

Al que reincida dentro de los cinco afios siguientes a la aplicacién de una multa, se le aplicara
otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podré llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales. 279

Titulo V

De los Dibujos y Disefios Industriales 280 281

279 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 55. Texto anterior: “Sera castigado con multa a beneficio
fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

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

b) El que sin la debida autorizacién fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un modelo
de utilidad patentado.

c) El que cometiere defraudacién imitando un modelo de utilidad patentado.

d) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un modelo de utilidad con solicitud en tramite,
siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

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

Los utensilios y los elementos usados en la comisién de cualesquiera de los delitos mencionados en este
articulo y los objetos producidos en forma ilegal caerdn en comiso a beneficio del propietario de la
patente. Asimismo, el juez de la causa podra disponer de inmediato su incautacién sin perjuicio de la
facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan.la reincidencia sera sancionada con el doble
de la multa sefalada en el inciso primero.”

280 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 56.
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Articulo 62.- Bajo la denominacién de disefio industrial se comprende toda forma
tridimensional asociada o no con colores, y cualquier articulo industrial o artesanal que sirva
de patrdn para la fabricacion de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su
forma, configuracién geométrica, ornamentacién o una combinacién de éstas, siempre que
dichas caracteristicas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal
manera que resulte una fisonomia nueva.

Bajo la denominaciéon de dibujo industrial se comprende toda disposicién, conjunto o
combinacién de figuras, lineas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporaciéon
a un producto industrial con fines de ornamentacién y que le otorguen, a ese producto, una
apariencia nueva.

Los dibujos y disefios industriales se considerardn nuevos en la medida que difieran de
manera significativa de dibujos o disefios industriales conocidos o de combinaciones de
caracteristicas de dibujos o disefios industriales conocidos. 282

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

Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre
los articulos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que retnan la
condicion de novedad antes sefalada. 283 284

Articulo 62 bis.- La proteccion conferida a los dibujos y disefios industriales establecida en
esta ley se entendera sin perjuicio de aquella que pueda otorgarseles en virtud de las normas
delaley N° 17.336. 285 286

Articulo 62 ter.- No podran registrarse como disefios o dibujos industriales aquellos cuya
apariencia esta dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, sin que
se afada aporte arbitrario alguno por parte del disefiador. 287

281 Véase art. 25y 26 del Acuerdo de los ADPIC.

282 Véase art. 25.1 del Acuerdo de los ADPIC.

283 Modificado por Ley 19.996, Art. inico N2 57. Texto anterior: “Bajo la denominacién de disefio
industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier articulo
industrial o artesanal que sirva de patrén para la fabricacién de otras unidades y que se distinga de sus
similares, sea por su forma, configuracién geométrica, ornamentacién o una combinacién de éstas,
siempre que dichas caracteristicas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de
tal manera que resulte una fisonomia original, nueva y diferente.

Los envases quedan comprendidos entre los articulos que pueden protegerse como disefios
industriales, siempre que retinan las condiciones de novedad y originalidad antes sefaladas.

No podrd protegerse como disefios industriales los productos de indumentaria de cualquier
naturaleza.”

284 Véase art. 25.2 ADPIC.

285Véase arts. 3 N2 12 y 18 Ley 17.336 de Propiedad Intelectual.

286 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 58.

287 Véase art. 25.1 del Acuerdo de los ADPIC.
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Ademas, no podran registrarse como disefios industriales los productos de indumentaria de
cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproduccién exacta sea
necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente
o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibicion no se aplicara
tratdndose de productos en los cuales el disefio radique en una forma destinada a permitir el

montaje o la conexién multiple de los productos, o su conexién dentro de un sistema modular.
288

Articulo 63.- Las disposiciones del Titulo III, relativas a las patentes de invencion, son
aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y disefios industriales, sin perjuicio de las
disposiciones especiales contenidas en el presente Titulo. En lo que respecta al derecho de
prioridad, éste se regira por lo dispuesto en el articulo 20 bis de esta ley. 289

La declaracion de nulidad de los dibujos y disefios industriales procede por las mismas
causales sefialadas en el articulo 50 de esta ley. 290

Articulo 64.- Con la solicitud de dibujo o disefio industrial deberan acompaifiarse los
siguientes documentos: 291

- Solicitud.

- Memoria descriptiva.

- Dibujo.

- Prototipo 0 maqueta, cuando procediera.

Ingresada la solicitud al Departamento se practicara un examen preliminar, en el cual se
verificard que se hayan acompanado los documentos sefialados precedentemente. 292

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. 293

288 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 58.

289 Es decir, la prioridad es de seis meses a partir de la presentacion en el extranjero.

290 Modificado por Ley 19.996, art. tinico N2 59. Texto anterior: “Las disposiciones del titulo 1], relativas
a las patentes de invencién, son aplicables, en cuanto corresponda, a los disefios industriales, sin
perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente titulo.

La declaracion de nulidad de los disefios industriales procede por las mismas causales sefialadas en el
articulo 50.”

291 Véase art. 12 RLPL

292 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 60. Texto anterior: “Toda peticidn de privilegio de disefio
industrial debera hacerse mediante la presentacién de, a lo menos, los siguientes documentos:

- Solicitud

- Memoria descriptiva.

- Dibujo.

- Prototipo o maqueta, cuando procediere.”
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Articulo 66.- Todo dibujo y disefio industrial debera llevar en forma visible la expresion
"Dibujo Industrial" o "Disefio Industrial" o las iniciales "D.L." y el nimero del registro. Estas
indicaciones se podran poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al
consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.

La omisién de dicho requisito no afectara la validez del dibujo o disefio industrial, pero priva a
su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el articulo
siguiente. 294

Articulo 67.- Seran condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades
tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines
comerciales, un dibujo o disefio industrial registrado. Lo anterior se entendera sin perjuicio de
lo establecido en el inciso quinto del articulo 49, que serd igualmente aplicable a esta
categoria de derechos.

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

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

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

Al que reincida dentro de los cinco afios siguientes a la aplicacién 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. 295

293 Modificado por Ley 19.996, art. tinico N2 61. Texto anterior: “El privilegio de un disefio industrial se
otorgara por un periodo no renovable de 10 afios, contados desde la fecha de su solicitud”. Véase art.
26.3 ADPIC.

294 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 62. Texto anterior: “Todo disefio industrial debera llevar en
forma visible la expresion "Disefio Industrial” o las iniciales "D.1." y el nimero del privilegio. La omisién
de este requisito no afecta la validez del disefio industrial, pero priva a su titular de la facultad de hacer
valer las acciones penales establecidas en el articulo siguiente.”

295 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 63. Texto anterior: “Sera castigado con multa a beneficio
fiscal, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales:

a) El que sin la debida autorizacion fabricare, comercializare o importare con fines comerciales, un
disefio industrial registrado.

b) El que maliciosamente imitare un disefio industrial registrado.

c) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un disefio industrial con solicitud en tramite, siempre
que en definitiva se otorgue el privilegio.
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Titulo V1
De las Invenciones en Servicio

Articulo 68.- En los contratos de trabajo y prestacion de servicios, cuya naturaleza sea el
cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro asi como
los eventuales derechos de propiedad industrial, perteneceran exclusivamente al empleador o
a quien encargd el servicio, salvo estipulacion expresa en contrario. 29

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

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

Lo anterior sera extensivo a la persona que obtuviera una invencién que exceda el marco de la
que le hubiere sido encargada. 297

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

Las personas condenadas seran obligadas al pago de las costas, dafios y perjuicios causados al duefio
del privilegio.

Los utensilios y los elementos usados en la comisién de cualesquiera de los delitos mencionados en este
articulo y los objetos producidos en forma ilegal caerdn en comiso a beneficio del propietario del
privilegio. Asimismo el juez de la causa podra disponer de inmediato su incautacidn, sin perjuicio de la
facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. La reincidencia serd sancionada con el
doble de la multa sefialada en el inciso primero.”

296 Modificado por Ley 19.996, Art. Gnico N2 64. Texto anterior: “En los contratos de trabajo y
prestacién de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la
facultad de solicitar el privilegio asi como los eventuales derechos de propiedad industrial,
perteneceran exclusivamente al empleador o a quien encargo6 el servicio, salvo estipulacién expresa en
contrario.”

297 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 65. Texto anterior: “La facultad de solicitar el privilegio, asi
como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por el
trabajador que, segun su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una funcién inventiva
o creativa, le perteneceran en forma exclusiva.

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

Lo anterior sera extensivo a la persona que obtuviere una invencién que exceda el marco de la que le
hubiere sido encargada.”
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instituciones de investigacion incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, perteneceran a
estas ultimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas
entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios
obtenidos por su trabajo. 298

Articulo 71.- Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los articulos
precedentes, serdn irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del modelo de
utilidad o del esquema de trazado o topografia de circuitos integrados, segin corresponda.
Toda clausula en contrario se tendra por no escrita. 299

Articulo 72.- Todas las controversias relacionadas con la aplicacién de las disposiciones de
este Titulo serdn de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el
Parrafo 3° del Titulo I de esta ley. 300

Titulo V1
De los Esquemas de Trazado o Topografias de los Circuitos Integrados3°1

Articulo 73.- Se entendera por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia,
destinado a realizar una funcién electrénica, en el que los elementos, al menos uno de los
cuales debera ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del
cuerpo o de la superficie de una pieza de material.302 303

Articulo 74.- Se entendera por esquemas de trazado o topografia de circuitos integrados la
disposicién tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, disefiada para su
fabricacion. 304

298 Modificado por Ley 19.996, art. inico N2 66. Texto anterior: “La facultad de solicitar el respectivo
privilegio asi como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva
y creativa de personas contratadas en una relaciéon dependiente o independiente, por universidades o
las instituciones de investigacion incluidas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, perteneceran a estas
ultimas, o quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las
modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo.”

299 Modificado por Ley 19.996, art. iinico N2 67. Texto anterior: “Los derechos establecidos en beneficio
del trabajador en los articulos precedentes, seran irrenunciables antes del otorgamiento de la patente o
del modelo de utilidad, segtin corresponda. Toda clausula en contrario se tendra por no escrita.

Todas las controversias de este titulo seran de competencia del Tribunal Arbitral a que se refieren los
incisos quinto y siguientes del articulo 17 de esta ley.”

300 Sustituido por Ley 19.996, art. tinico N2 68. Texto anterior: “El mayor gasto fiscal que demande el
funcionamiento del Tribunal Arbitral a que se refiere el articulo 17 de la presente ley, se financiara con
cargo al subtitulo 21, item 03, asignacién 001, del presupuesto de la Subsecretaria de Economia.”

301 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 69.

302 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.

303 Véase art. 35 y siguientes. del Acuerdo de los ADPIC.

304 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.
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Articulo 75.- Los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados seran protegidos
por medio de esta ley en la medida en que sean originales.

Se consideraran originales los que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y
no sean de conocimiento ordinario entre los creadores de esquemas de trazado o topografia
de circuitos integrados y los fabricantes de circuitos integrados, al momento de su creacion.

Un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados que consista en una combinacién
de elementos o interconexiones que sean corrientes, sélo estara protegido si la combinacion,
en su conjunto, cumple con las condiciones sefialadas en los incisos anteriores. 305

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

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

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

2.- Venda o distribuya en cualquier otra forma, con fines comerciales, el esquema de trazado o
topografia de circuitos integrados protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado
el esquema de trazado o topografia de circuitos integrados protegido, o un producto que
incorpore un circuito integrado que contenga un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados ilicitamente reproducidos.306

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

1.- A las reproducciones de los esquemas de trazado topografias de circuitos integrados a los
cuales se le haya incorporado un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados
realizadas por terceros con propositos privados o con el Uinico objetivo de evaluacién, andlisis,
investigacion o ensefianza.

2.- Alos actos de explotacion comercial a que se refiere ese articulo, relativos a un esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados que, cumpliendo con los requisitos del articulo 75
de esta ley, haya sido creado como consecuencia del andlisis y la evaluacién de otro esquema
de trazado o topografia de circuitos integrados protegido.

3.- A los actos de explotacién comercial a que se refiere ese articulo y relativos a un circuito
integrado que incorpore un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados

305 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.
306 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.
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ilicitamente reproducido o en relaciéon con cualquier articulo que incorpore tal circuito
integrado, cuando el tercero que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos
razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el articulo que incorpora tal circuito
integrado, que incorporaba un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados
reproducido ilicitamente.

No obstante lo anterior, una vez que el tercero haya tomado conocimiento o tenga motivos
fundados para creer que el esquema de trazado o topografia de circuitos integrados estaba
reproducido ilicitamente, dicho tercero podra realizar cualquier acto con respecto al producto
en existencia o pedido antes de ese momento. En este caso, el titular del derecho protegido
s6lo podra exigir el pago de una suma equivalente a la regalia razonable que corresponderia
por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados.

El tribunal competente para conocer de las infracciones en materia de esquema de trazado o
topografias de circuitos integrados, resolvera las controversias a que pueda dar lugar la
determinacién de la regalia a la que se refiere el inciso anterior, segtin las normas establecidas
para los incidentes en el Codigo de Procedimiento Civil, sin que proceda la prueba de testigos
y fallando en conciencia.

4.- Respecto de un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados original idéntico
que haya sido creado independientemente por un tercero.307

Articulo 78.- La proteccion de los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,
tendra una duraciéon no renovable de 10 afios, contada a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud de registro o de la primera explotacién comercial en cualquier parte del mundo308.

Articulo 79.- El registro de los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, se
llevara en el Departamento de Propiedad Industrial.309

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

-Solicitud.

-Memoria descriptiva.

-Prototipo o0 maqueta, cuando procediera.
-Documentos complementarios, en su caso.

Ingresada la solicitud al Departamento, se practicard un examen preliminar, en el cual se
verificara que se hayan acompafado los documentos sefialados precedentemente.310

307 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.
308 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N¢ 71. Véase art. 38 del Acuerdo de los ADPIC.
309 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.
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Articulo 81.- La solicitud de registro podra presentarse antes de iniciada la explotacion
comercial del esquema de trazado o topografia de circuitos integrados, o dentro de los dos
afios siguientes, contados a partir de la fecha de dicha explotacion. En este ultimo caso, el
solicitante debera acompafiar, junto con la solicitud de registro, una declaracién jurada que
acredite la fecha de la primera explotaciéon comercial.

La tramitacion de la solicitud, asi como la publicacion y resoluciéon de la misma, se ajustara a
las prescripciones que para ello establezca el reglamento.311

Articulo 82.- Procedera la declaracion de nulidad de un esquema de trazado o topografia de
circuitos integrados, por alguna de las causales siguientes: 312

a) Cuando quien haya obtenido el esquema de trazado o topografia de circuitos integrados no
sea el legitimo creador ni su cesionario;

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

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

d) Cuando la explotacion comercial del esquema de trazado o topografia de circuitos

integrados se haya iniciado antes de los dos afios precedentes a la presentacion de la solicitud.
313

Articulo 83.- Las disposiciones de los Titulos III y VI, relativas a las patentes de invencién e
invenciones en servicio, respectivamente, seran aplicables, en cuanto corresponda, a los
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, sin perjuicio de las disposiciones
especiales contenidas en el presente Titulo.314

Articulo 84.- Todo esquema de trazado o topografia de circuitos integrados, debera llevar en
forma visible una letra "T" en mayuscula y encerrada dentro de un circulo. Estas indicaciones
se podran poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor
sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto. La omisiéon de
este requisito no afectara la validez del esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales
establecidas en el articulo siguiente.315

Articulo 85.- Seran condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades
tributarias mensuales:

310 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.

311 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.

312 Véase arts. 18 bis G y siguientes sobre el procedimiento de nulidad y art. 50 LPI en relacién con las
causales nulidad patentes de invencion.

313 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.

314 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.

315 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 71.
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a) Los que maliciosamente fabriquen, comercialicen, importen o utilicen, con fines
comerciales, un esquema de trazado o topografia de circuitos integrados registrado. Lo
anterior se entendera sin perjuicio de lo establecido en el inciso quinto del articulo 49, que
serd igualmente aplicable a esta categoria de derechos.

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

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

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

Al que reincida dentro de los cinco afos siguientes a la aplicacién de una multa, se le aplicara
otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podré llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales.316

Titulo VIII

De los Secretos Empresariales y de la Informacion Presentada a la Autoridad para la
Obtencion de Registros o Autorizaciones Sanitarios31?

Parrafo 1.- De los secretos empresariales318

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.319

316 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 71.

317 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 72.

318 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 72.

319 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 72. Véase art. 39.2 del Acuerdo de los ADPIC que
establece los requisitos para que este tipo de informacién obtenga proteccion: “Las personas fisicas y
juridicas tendran la posibilidad de impedir que la informacién que esté legitimamente bajo su control
se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera
contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha informacién:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuracién y reunién precisas de sus
componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los
circulos en que normalmente se utiliza el tipo de informacién en cuestion; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por
la persona que legitimamente la controla.”
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Articulo 87.- Constituira violacion del secreto empresarial la adquisicion ilegitima del mismo,
su divulgacién o explotacién sin autorizacion de su titular y la divulgacion o explotaciéon de
secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legitimamente pero con deber de
reserva, a condicion de que la violacion del secreto haya sido efectuada con animo de obtener
provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.320 321

Articulo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, seran aplicables a la
violacién del secreto empresarial las normas del Titulo X, relativas a la observancia de los
derechos de propiedad industrial.322

Parrafo 2°.- De la informacion presentada a la autoridad para la obtencion de registros
o autorizaciones sanitarios323 324 325

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

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

La autoridad competente no podra divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o
autorizacion sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aquellos, por un plazo
de cinco afios, para productos farmacéuticos, y de diez afios, para productos quimico-
agricolas, contados desde el primer registro o autorizacion sanitarios otorgado por el Instituto
de Salud Publica o por el Servicio Agricola y Ganadero, segun corresponda.32é

320 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 72.

321 Véase art. 31 inciso final de la Ley.

322 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 72.

323 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 72.

324 La regulacién de los mecanismos que aplica el Instituto de Salud para dar aplicacién a este parrafo
se encuentra en el Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud.

325 E] procedimiento para optar a la proteccién se encuentra contenido en los numerales 6° y 7° del
Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud que establece mecanismos para la proteccion de datos
de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Publica.

326 Véase el numeral 8° del Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud que establece mecanismos
para la proteccién de datos de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Publica.
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Para gozar de la proteccion de este articulo, el caracter de no divulgados de los referidos datos
de prueba debera ser sefialado expresamente en la solicitud de registro o de autorizacién
sanitarios.327

Articulo 90.- Se entiende por nueva entidad quimica328 aquel principio activo que no ha sido
previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de
Salud Publica o por el Servicio Agricola y Ganadero, segliin corresponda, o que no haya sido
comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorizacidn
sanitaria.

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

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

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

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

4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras quimicas que se basen en una
entidad quimica con registro o autorizacién sanitarios previos.329

Articulo 91.- No procedera la proteccién de este Parrafo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el articulo 89, haya incurrido en conductas o
practicas declaradas contrarias a la libre competencia en relacién directa con la utilizacién o
explotacion de esa informacion, segin decisién firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia.

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

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

327 Introducido por la Ley 19.996, art. Ginico N2 72. Véase art. 39.3 ADPIC y art. 17.10 TLC Chile -
Estados Unidos.

328 Véase numerales 2°y 3° Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud que establece mecanismos
para la proteccion de datos de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Publica.

329 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 72.
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d) El producto farmacéutico o quimico-agricola no se haya comercializado en el territorio
nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorizacién sanitaria realizado
en Chile.

e) La solicitud de registro o autorizaciéon 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.330 331

Titulo IX
De las Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen332

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

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

b) Se entiende por denominacién de origen aquella que identifica un producto como
originario del pais, o de una region o de una localidad del territorio nacional, cuando la
calidad, reputacién u otra caracteristica del mismo sea imputable fundamentalmente a su
origen geografico, teniendo en consideracion, ademas, otros factores naturales y humanos que
incidan en la caracterizacion del producto.333

Articulo 93.- Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen se regularan por las
normas de esta ley y por los reglamentos especificos de uso que se aprueben. Lo anterior se
entenderd sin perjuicio de las disposiciones que regulan las denominaciones de origen del
Pisco,33¢ Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a la zonificacién viticola,335
prevaleciendo respecto de ellas las normas especificas contenidas en la ley N° 18.455.33¢

330 Letra sustituida por la Ley 20.120, art. inico N2 14.

331 Véase numeral 9° Decreto N° 153 de 2005 del Ministerio de Salud que establece mecanismos para la
proteccion de datos de naturaleza “no divulgados” por parte del Instituto de Salud Publica.

332 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.

333 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N¢ 73. Véase igualmente el art. 22 del Acuerdo de los ADPIC
y art. 17.4 N° 1 TLC Chile - Estados Unidos.

334yéase DS N2 521 Ministerio de Agricultura sobre Reglamento de la Denominacién de Origen Pisco.

335 Véase DS N2 464 Ministerio de Agricultura sobre Zonificacién Viticola y Denominacién de Origen.

336 El titulo V de la Ley 18.455 que Fija Normas sobre Produccidon, Elaboracién y Comercializacion de
Alcoholes Etilicos, Bebidas Alcohdlicas y Vinagres, trata la “denominacién de Origen”. Es necesario
destacar que este cuerpo legal establece un método alternativo a la LPI para reconocimiento de
denominaciones de origen para vinos. Véase art. 15-24 TLC Chile-México.
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Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen no podran ser objeto de apropiacion
o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos
establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicacién o denominacién.337

Articulo 94.- El reconocimiento de una indicacién geografica o denominacién de origen se
hard por el Departamento, mediante la incorporaciéon de la misma en un Registro de
Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen que se llevara al efecto.

Cualquier persona, natural o juridica, podra solicitar el Registro de una Indicacién Geografica
o Denominacién de Origen, siempre que represente a un grupo significativo de productores,
fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma juridica, cuyos predios o establecimientos de
extraccion, produccién, transformacion o elaboracién se encuentren dentro de la zona de
delimitacion establecida por la indicacién geografica o denominacién de origen solicitada y
cumplan con los demas requisitos sefialados en esta ley. También podran solicitar el
reconocimiento de una indicaciéon geografica o denominaciéon de origen las autoridades
nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones geograficas
o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas
competencias.338

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.

c) Que puedan inducir a error o confusién en el publico consumidor, respecto de la
procedencia de la Indicacién Geografica 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 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.339

337 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.

338 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.

339 Introducido por la Ley 19.996, art. tinico N2 73 y modificado por la Ley 20.120, art. inico N2 95,
Texto anterior: “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.

c) Que puedan inducir al publico a error sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate,
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por
el publico en general, salvo que hayan sido reconocidas como indicaciones geograficas o
denominaciones de origen en virtud de tratados internacionales ratificados por Chile.
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Articulo 96.- Las indicaciones geograficas y denominaciones de origen extranjeras podran
registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No podran protegerse, o
perderan la proteccion si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caido en
desuso en su pais de origen.340 341 342

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

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 conviccidn que es posible la
coexistencia entre marcas e indicaciones geograficas o denominaciones de origen, o de estas
altimas 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
induccién a error o confusién al piblico consumidor. Cuando uno o mas de los productos en
cuestion 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.343

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.

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

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

b) La indicacion geografica o denominacion de origen.

c) El drea geografica de produccidn, extraccion, transformacion o elaboracion del producto
que se distinguird con la indicacién o denominacién, delimitdndola a los caracteres
geograficos y la division politico-administrativa del pais.

e) Que sean iguales o similares a otra indicacidon geografica o denominacién de origen para el mismo
producto. No obstante, tratdndose de indicaciones geograficas o denominaciones de origen homdnimas
para vinos, serd posible la existencia de mas de un registro, siempre y cuando incorporen elementos
que aseguren que los consumidores no seran inducidos a error o confusién.”

340 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.

341 Véase TLC Chile - Estados Unidos, art. 17.4 N° 2 letras a) y b).

342 Véase art. 24.9 del Acuerdo de los ADPIC.

343 Introducido por la Ley 20.120, art. Gnico N2 16.
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d) La descripcién detallada del producto o los productos que distinguira la indicacién o
denominacion solicitada, asi como sus caracteristicas o cualidades esenciales del mismo.

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

f) Un proyecto de reglamento especifico de uso y control de la indicacién o denominacién
solicitada.344 345

Articulo 98.- Tratandose de solicitudes de indicaciones geograficas o denominaciones de
origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y agroindustriales, se requerira
ademas, para el registro de las mismas, un informe favorable del Ministerio de Agricultura
respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el articulo 97. En el caso de las
indicaciones geograficas y denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados
productos, se 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.346

Articulo 99.- La resolucion que conceda el registro de una indicacién geografica o
denominacién de origen sefialara: 347

a) La indicacion geografica o denominacidn de origen reconocida.

b) La zona geografica delimitada de produccién, extraccion, transformacién o elaboracion
cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicacién o
denominacion.

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

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

Asimismo, tal resolucién aprobard y ordenara el registro del reglamento especifico de uso y
control de la indicacién geografica o denominacién de origen reconocida. 348

Articulo 100.- El registro de una indicacién geografica o denominaciéon de origen tendra
duracién indefinida.

344 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.
345 Véase art. 76 del RLPI.

346 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.
347 Véase art. 77 RLPL

348 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 73.
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El registro podra ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las
circunstancias establecidas en el articulo 97. La modificacion deberda sujetarse al
procedimiento de registro, en cuanto corresponda.349

Articulo 101.- Cualquier interesado podra impetrar la declaracién de nulidad del Registro de
una indicacién geografica o denominacién de origen, cuando se haya infringido alguna de las
prohibiciones establecidas en esta ley.350

Articulo 102.- En cuanto corresponda, las normas de los Titulos I y II y las disposiciones
reglamentarias relativas a las marcas comerciales, seran aplicables a los procedimientos de
examen, publicacion, registro y nulidad de las indicaciones geograficas y denominaciones de
origen de que trata este Titulo.35!

Articulo 103.- Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempefian su actividad
dentro de la zona geografica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que
solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar la indicacién geografica o
denominacion de origen en relacién con los productos sefialados en el Registro, siempre que
cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podran
emplear en la identificacion del producto la expresién "Indicacion Geografica" o
"Denominacion de Origen" o las iniciales “1.G .” 0 “D.0.”, respectivamente. Estas indicaciones se
podran poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor
sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto.352

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

Tratdndose de indicaciones geograficas o denominaciones de origen registradas que

identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior

procederdn cuando se emplee una indicacién geografica o denominacién de origen sin tener
” ”n «u

derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompafie de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitacién”, u otras andlogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.353

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

349 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.

350 E] TLC Chile - Estados Unidos en su art. 17.4 N° 7, sefiala expresamente la obligacion de garantizar
“que las solicitudes o peticiones de indicaciones geograficas, segin sea el caso, se publiquen para los
efectos de oposicion, y contemplaran procedimientos para oponerse a las indicaciones geograficas que
sean objeto de solicitud o peticién. Cada Parte establecera, también, procedimientos para anular
cualquier registro resultante de una solicitud o peticién.”

351 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.

352 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.

353 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.
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a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una
indicacion geografica o denominacién de origen registrada, sin tener derecho a hacerlo.

b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una indicacién
geografica o denominacién de origen no inscrita, caducada o anulada, o las simulen.

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

Los condenados de acuerdo a este articulo serdan obligados al pago de las costas, dafios y
perjuicios causados a los legitimos usuarios de la indicaciéon geografica o denominacién de
origen.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisién de cualquiera de los
delitos mencionados en este articulo y los objetos con indicaciones geograficas o
denominaciones de origen falsificadas caeran en comiso. Tratandose de los objetos con
indicacion geografica o denominacidn de origen falsificada se procedera a su destruccién. En
el caso de los utensilios o elementos utilizados, sera facultad del juez competente decidir
sobre su destino, pudiendo ordenar su destruccién o su distribucién benéfica.354

Al que reincida dentro de los cinco afos siguientes a la aplicacién de una multa, se le aplicara
otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podré llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales.355

Titulo X
De la Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial356 357

Parrafo 1° De las acciones civiles358

354 E] art. 57 del Reglamento de la Ley 18.455, Decreto N° 78 de 1996 del Ministerio de Agricultura
establece que: “Sin perjuicio de otras calificaciones contempladas en la Ley y este Reglamento, seran
considerados falsificados los siguientes productos :

a) Cualquier bebida alcohdlica con denominaciéon de origen que haya sido producida, elaborada o
envasada fuera de las regiones y areas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto
Supremo.

b) Aquellas bebidas alcohdlicas con denominacién de origen en cuyo proceso de produccién o
elaboracién hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o areas
distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.

c) Los piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las sefialadas en el articulo 5° del Decreto
N° 521, de 1999, del Ministerio de Agricultura.”

355 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 73.

356 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.

357 Véase art. 42 y siguientes del Acuerdo de los ADPIC.
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Articulo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podra demandar
civilmente:

a) La cesacion de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnizacién de los dafios y perjuicios.359
c) La adopcién de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infraccién.

d) La publicacion de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a
eleccion del demandante. Esta medida sera aplicable cuando la sentencia asi lo sefale
expresamente.360

Articulo 107.- Las acciones civiles establecidas en el articulo 106 se tramitaran conforme al
procedimiento sumario y corresponderdn a cualquiera que tenga interés en deducirlas, sin
perjuicio de la accién penal que pueda proceder.361

Articulo 108.- La indemnizacion de perjuicios podrd determinarse, a eleccién del
demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes
reglas362:

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 infraccién, 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.363

Articulo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Titulo, no
responderan por dafios y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que
infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran
fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban
cometiendo una infraccién a un derecho de propiedad industrial.364

Articulo 110.- El juez de la causa estara facultado para ordenar, en la sentencia, que el
infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen

358 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.

359 Véase art. 17.11 N° 8 TLC Chile - Estados Unidos, art. 15-30 TLC Chile-México y art. 17.36 N° 2 TLC
Chile- Australia.

360 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.

361 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.

362 Véase art. 17.11 N° 8 TLC Chile - Estados Unidos.

363 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.

364 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.
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participado en la producciéon o elaboracion de los productos o procedimientos materia de la
infraccidn, y respecto de los circuitos de distribucién de estos productos.365

Articulo 111.- En estos procesos, el juez apreciara la prueba segun las reglas de la sana
critica.366

Parrafo 22 De las medidas precautorias36?

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

Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podra decretar las siguientes:
a) La cesacion inmediata de los actos que constituyan la presunta infraccion;

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

c) El nombramiento de uno o mas interventores;

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

e) La retencidn, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes,
dineros o valores que provengan de la venta o comercializaciéon de dichos productos, en
cualquier forma.368

Parrafo 32 De las medidas prejudiciales369

Articulo 113.- Podran solicitarse como medidas prejudiciales, las precautorias de que trata el
Parrafo 22 del Titulo X de esta ley y las medidas contempladas en los Titulos IV y V del Libro
Segundo del Cédigo de Procedimiento Civil.370

Articulo 114.- Derogase el decreto ley N° 958, de 1931, sobre Propiedad Industrial; los
articulos 16 y 17 de laley N° 18.591; el articulo 38 de la ley N° 18.681, y la ley N° 18.935.

Articulos Transitorios

365 Introducido por la Ley 19.996, art. Gnico N2 74.
366 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.
367 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.
368 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.
369 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.
370 Introducido por la Ley 19.996, art. inico N2 74.
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Ley 19039 - 1991

TITULO VIII
Disposiciones Transitorias

Articulo 1°.- No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 39 de esta ley, s6lo
podra solicitarse patente de invencion sobre los medicamentos de toda especie, sobre las
preparaciones farmacéuticas medicinales y sus preparaciones y reacciones quimicas, siempre
que se haya presentado en su pais de origen solicitud de patente con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley.

Articulo 2°.- A los plazos que se encontraren iniciados y a las resoluciones que se hubieren
notificado con antelacion a la vigencia de esta ley, les seran aplicables las normas a que se
refiere el articulo 73.

Los recursos de apelacion que estuvieren pendientes en la Comisidon Arbitral a que se
refiere el articulo 17 del decreto ley N° 958, de 1931, pasaran al conocimiento y resolucion del
Tribunal Arbitral creado por el articulo 17 de la presente ley. Estas apelaciones quedaran
exentas de efectuar la consignacién a que se refiere el articulo 18.

Articulo 3°.- Las solicitudes de patentes de invenciéon y modelos industriales que se
encuentren en tramite y no contravengan la presente ley, continuaran su tramitacién de
acuerdo a las normas del decreto ley N° 958, de 1931.

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

Articulo 4°.- Esta ley empezara a regir el dia en que se publique en el Diario Oficial el

reglamento que de ella debe dictar el Presidente de la Republica, lo que hara dentro del plazo
de 1 afio, contado desde la publicacién de esta ley.

Ley 19.996 - 2005

Titulo XI Articulo Final

Articulos Transitorios

Articulo 12.- Los recursos de apelacién que estuvieran pendientes ante el Tribunal Arbitral
de Propiedad Industrial al momento de entrar en vigencia la presente ley, pasaran al
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conocimiento y resolucién del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el numeral
20) del articulo tunico de esta ley.

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

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

Articulo 22.- Sin perjuicio de lo sefialado en el inciso primero del articulo anterior, las
solicitudes de registro de marcas, patentes, modelos de utilidad y disefios industriales
presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, continuaran su tramitaciéon
de acuerdo con las normas vigentes al momento de su presentacion.

Las patentes precaucionales solicitadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta
ley, continuardn su tramitaciéon y seran otorgadas con arreglo a las normas vigentes al
momento de la solicitud respectiva.

No obstante, dentro de los 120 dias siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, los
solicitantes de registro de marcas, patentes sin oposicion pendiente, modelos de utilidad o
disefios industriales, podran formular una nueva solicitud que se ajustara a las disposiciones
de la presente ley, la cual mantendra la prioridad de la solicitud original.

Dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, los titulares de una patente de
invencidn sin oposicion pendiente o de un disefio industrial, o sus cesionarios, que estimen
que su invencién o disefio corresponde a un esquema de trazado o topografia de circuitos
integrados, de acuerdo al Titulo VII de esta ley, podran formular una nueva solicitud que se
ajustara a las disposiciones de la presente ley, la cual mantendra la prioridad de la solicitud
original.

Articulo 32.- La solicitud de renovaciéon de una marca registrada con anterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro se hubieran hecho para una o mas
clases del Clasificador Internacional, debera especificar los productos o servicios especificos y
determinados, con la indicacion de la o las clases del Clasificador Internacional a que
pertenecen.

Cuando, a consecuencia de una modificacién de la Clasificacion Internacional, cambien de
clase uno o mas productos o servicios, al momento de solicitarse la renovacién de una marca
registrada podra mantenerse la proteccién para todos los productos o servicios amparados en
el registro original, aun cuando ello implique obtener proteccién en una o mas clases
adicionales.
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Articulo 42.- Estaran sujetas al pago de los derechos a que se refiere el articulo 18 de la ley
N219.039, sustituido por el articulo unico de esta ley, las solicitudes de registro de marcas,
patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de
esta ley.

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

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

Articulo 52.- Las patentes de invencién concedidas desde el 1 de enero de 2000, hasta
antes de la entrada en vigencia de esta ley, gozaran de proteccién por un periodo no renovable
de 20 afios, contados desde la fecha de presentacion de la respectiva solicitud, salvo en cuanto
el plazo de proteccién asi calculado sea inferior al que a dicha fecha conferia la ley N219.039,
en cuyo caso regira este ultimo.

Articulo 62.- Dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicacién de esta
ley, el Presidente de la Republica debera dictar su reglamento.

Articulo 7°.- Esta ley empezara a regir el dia en que se publique en el Diario Oficial el
reglamento a que se refiere la disposicidn transitoria anterior.

Articulo 8.- Dentro del plazo de un afio contado desde la fecha de publicacion de esta ley, el
Presidente de la Republica, mediante uno o mas decretos con fuerza de ley, establecera el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N219.039.

Articulo 9.- El mayor gasto fiscal que demande el funcionamiento del Tribunal de

Propiedad Industrial que incorpora el articulo tnico de esta ley, se financiard con cargo al
subtitulo 21, item 03, asignacién 001, del presupuesto de la Subsecretaria de Economia”.
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iii) Ley 18.455 sobre Produccion, Elaboracion y Comercializacion de Alcoholes
Etilicos, Bebidas Alcohdlicas y Vinagres371 372

Titulo V

Articulo 27

Articulo 28

Articulo 29

Articulo 30

Tabla de Contenidos

: De la denominaci6n de origen

: Zonas Viticolas y denominaciones de origen de vinos y destilados
: Establece ciertas denominaciones de origen

: Presuncion de destinacién de materias primas

: Prohibicién de utilizar la denominacién para productos con otros origen

371 Véase art. 93 LPI.
372 Véase Reglamento Decreto N2 78 de 1996 del Ministerio de Agricultura, Decreto N2 464 de 1994 del
Ministerio de Agricultura sobre Zonificacion Viticola y Denominacidn de Origen y Decreto N2 521 de
1999 del Ministerio de Agricultura que fija Reglamento de la Denominacién de Origen Pisco.
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Titulo V : De la denominacién de origen

Articulo 27.- El Presidente de la Republica, por decreto supremo expedido a través del
Ministerio de Agricultura, podra establecer Zonas Viticolas y denominaciones de origen de
vinos y destilados en determinadas areas del pais cuyas condiciones de clima, suelo, variedad
de vides, practicas culturales y enoldgicas sean homogéneas.373

El reglamento determinarg, en lo que no se contraponga a la presente ley, las condiciones,
caracteristicas y modalidades que deben cumplir las areas y productos a que se refiere el
inciso anterior.

Asimismo, el Presidente de la Republica podra autorizar, por decreto supremo expedido a
través del Ministerio de Agricultura, el uso de una denominacién de origen para productos
destilados como parte integrante del nombre de las bebidas que resulten de agregar al
producto amparado los aditivos analcohélicos que se sefialen en el mismo decreto. En todo
caso, tales bebidas deberan ser elaboradas y envasadas, en unidades de consumo, en las
Regiones de origen del respectivo producto.

Articulo 28.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo precedente, establécense las
siguientes denominaciones de origen para los productos que se sefialan a continuacidn:

a) Pisco: esta denominacién queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en
unidades de consumo, en las Regiones Il y IV, elaborado por destilaciéon de vino genuino
potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en
dichas Regiones.374

b) Pajarete: esta denominacién queda reservada para el vino generoso genuino producido y
envasado, en unidades de consumo, en las Regiones Il y IV, provenientes de vides plantadas
en dichas Regiones.

c) Vino Asoleado: esta denominacién queda reservada para el vino generoso genuino
producido y envasado, en unidad de consumo, en el area de secano comprendida entre el Rio
Mataquito por el Norte y el Rio Bio-Bio por el Sur, proveniente de vides plantadas en el area
mencionada.

El Presidente de la Republica, en uso de la facultad a que se refiere el articulo 27, no podra
alterar, modificar ni suprimir las denominaciones de origen establecidas en este articulo ni las
que se establezcan en virtud de lo dispuesto en el articulo anterior.

Articulo 29.- Se presume que toda uva, mosto, producto alcohdlico de vides hibridas, vino y
alcohol que se encuentren dentro de los recintos de una industria pisquera y que provengan
de regiones distintas a las III y IV, estan destinados a la produccién de pisco. Igual presuncién

373 Esta norma se concretizd en el Decreto N2 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura que establece
la Zonificacidn Viticola y Denominacién de Origen.

374 Véase Decreto N2 521 de 1999 Ministerio de Agricultura que fija Reglamento para la Denominacién
de Origen Pisco.
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regira respecto de aquellas materias primas no autorizadas para la elaboracion de pisco. Estos
productos caeran en comiso, sin perjuicio de las demas sanciones que corresponda.

Articulo 30.- Queda prohibido designar con las denominaciones de origen establecidas o
que se establezcan a productos distintos de aquellos que se amparan con tales
denominaciones, como asimismo, a aquellos que, siendo similares o iguales, se produzcan o
envasen en otras areas o regiones.375

375 Véase art. 57 del Reglamento Decreto N2 78 de 1996 del Ministerio de Agricultura
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b) Reglamentos

i) Decreto Supremo N2 236 del 25 de agosto de 2005, que aprueba el Reglamento
de la Ley N2 19.039, de propiedad industrial

ii) Decreto N° 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura sobre Zonificacién
Viticola y Denominacién de Origen

iii) Decreto N° 521 de 1999 del Ministerio de Agricultura que fija Reglamento de la
Denominacion de Origen Pisco
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Decreto Supremo N¢ 236 del 25 de agosto de 2005, que
aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.039, de propiedad
industrial
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Articulo 85  : Posibilidad del perito de solicitar mas antecedentes

Articulo 86  : Notificacion del informe pericial
Articulo 87  : Revision del informe pericial
Articulo 88  : Busqueda del estado de la técnica

Articulo 89 : Lista de peritos

Titulo XVI : Disposiciones finales
Articulo 90  : Emision de érdenes de pago
Titulo I

Disposiciones Generales

Articulo 12.- El presente reglamento regula el otorgamiento y la proteccion 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 y 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.376

- 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.

376 No obstante que Chile no es parte de los respectivos arreglos, nuestro reglamento hace aplicable el
Clasificador Internacional de Patentes, establecido por el Arreglo de Estrasburgo, el Clasificador
Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza y el Clasificador Internacional
de Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno. Véase resolucion de INAPI N2
272 del 2010.
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- 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.

- Departamento: el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccién.377

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

- 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 comercializacion, el uso o cualquier otro medio,
antes de la fecha de presentacion de una solicitud o de la reivindicacién de la prioridad de un
derecho de propiedad industrial en Chile. 378

- Ley:la Ley N2 19.039 o “Ley de Propiedad Industrial” y sus modificaciones posteriores

- Licencia no voluntaria : es la autorizacion que confiere la autoridad competente a un tercero
para utilizar una invencién 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. 379

- Perito: profesional, especialista o experto cuya idoneidad, lo habilita para emitir informes
técnicos. 380

- 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. 381

- 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 reivindicaciéon de la
prioridad es el derecho que asegura, a quién 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.382

377 Desde la entrada en vigencia de la Ley 20.254, se debe entender por Departamento, el INAPI.
378 Véase art. 33 LPI.

379 Véase arts. 43, 43 bis, 49 inciso 3°, 58, 64 y 80 LPI y art. 39 y 54 RLPIL

380 Véase arts. 6y 7 LPL

381 Véase arts. 43, 43 bis, 49 inciso 3° y 58 LPl y arts. 41 y siguientes RLPI.

382 Véase arts. 34, 20 bis, 63 LPI.
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- Regalia: retribucién, remuneracioén o pago periédico 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 enunciacién y delimitacion de lo que en definitiva queda
protegido por una patente de invenciéon o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente:

- Nimero

- Preambulo

- La expresion "caracterizado”, y
- La caracterizacion.

- Reivindicacién independiente: es aquella que designa el objeto de la invencién y sus
caracteristicas principales. El pliego puede contener méas de una reivindicacion independiente
de la misma o distinta categoria, manteniendo la unidad de invencidn, si el objeto de la
solicitud no puede ser cubierto adecuadamente por una sola reivindicacién independiente. 383

- Reivindicacién dependiente: es aquella que contiene las caracteristicas de otra
reivindicacion y que precisa los detalles o alternativas adicionales para las que se solicita. 384

- Reivindicacion dependiente multiple: es aquella que se refiere a mas de una reivindicacién
de numeracidn anterior del mismo pliego. 385

- Solicitud: formulario en papel o electrénico generado por el Departamento, en el cual consta
la informacidn basica relativa al solicitante y al derecho que reclama.

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

Articulo 32.- La facultad para requerir un derecho de propiedad industrial pertenecera a su
verdadero creador o inventor, a sus herederos o cesionarios, sin perjuicio de las normas
especiales aplicables a las invenciones en servicio y a las Indicaciones Geograficas y
Denominaciones de Origen.386

Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripcién,
adquiriran plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al
solicitante y de los demas derechos que se establecen en la ley.387 388

Titulo 11

383 Véase art. 44 RLPI.

384 Véase art. 44 RLPI.

385 Véase art. 44 RLPL.

386 Véase art. 50 letra a) LPI.

387 Véase art. 2 LPI.

388 Véase art. 48,49,57,65y 78 LPl y art. 19, 22,51, 63 y 67 RLPI
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De las Solicitudes y Antecedentes

Articulo 42°.- Toda solicitud de registro de derechos de propiedad industrial debera
presentarse en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion en formulario pre-impreso o a través del sitio de acceso
electronico del Departamento. 389 390

Las solicitudes de derechos podran ser presentadas directamente por los interesados o bien
por apoderados o representantes especialmente facultados para tales efectos, en la forma que
este reglamento establece.391

Articulo 52.- Toda solicitud en formulario pre-impreso se presentara en duplicado ante el
Departamento por intermedio de su Oficina de Partes. En cada solicitud debera quedar
claramente establecido el dia en que se presento.

Estas solicitudes seran timbradas en estricto orden de ingreso y se les asignard un nimero
correlativo que individualizara la solicitud durante el resto del procedimiento.

Las solicitudes transmitidas electronicamente que sean recibidas por el Departamento entre
las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., tendran como fecha de ingreso la del dia de
la recepcion electrénica. En este caso, el Numero de Ingreso de las solicitudes se asignara en
forma correlativa de acuerdo a la hora de recepcion, a partir del ultimo niimero asignado a las
solicitudes recibidas en formulario pre-impreso entre las 09:00:01 horas A.M. y las 14:00:00
horas P.M. del mismo dia.

Las solicitudes transmitidas electronicamente que sean recibidas por el Departamento entre
las 14:00:01 horas P.M. y las 24:00:00 horas P.M., tendran como fecha de ingreso la del dia de
la recepcion electrénica. En este caso, el Numero de Ingreso de las solicitudes se asignara en
forma correlativa de acuerdo a la hora de recepcion, a partir del dltimo nimero asignado a las
solicitudes recibidas electrénicamente entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M,,
del dia de la recepcidn.

El Departamento informara electréonicamente al solicitante de la recepcidn, fecha y niimero
correlativo que se asigno6 a la solicitud electrénica.

Articulo 62.- A toda solicitud deberan acompafiarse los demas antecedentes que la Ley y este
reglamento establecen en cada caso.

Articulo 7°.- El solicitante debera indicar en la solicitud el numero, fecha y lugar de
otorgamiento del mismo derecho o de cualquier otra solicitud que se hubiera presentado
sobre el mismo objeto cuya protecciéon solicita en Chile. 392 A requerimiento del
Departamento, cuando legalmente corresponda, debera presentar los informes o fallos que se

389 Véase art. 3 LPI.

390 En el caso de las solicitudes internacionales PCT éstas se presentan en INAPI en su cometido como
Oficina Designada/Elegida por medio de un formulario inico pre-impreso.

391 Véase art 3 LPL

392 Véase art. 34 LPl y art. 11 letra d) RLPL
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emitan en el extranjero con relacién al derecho cuya proteccién se solicita en Chile,
debidamente traducidos al espaiiol. 393

Articulo 8°.- Una copia de la solicitud debidamente timbrada con indicacién de fecha y
numero correlativo, serd entregada al solicitante. En el caso de solicitudes electrénicas se
estard a lo dispuesto en el articulo 5 del presente reglamento.

Articulo 9°.- Toda solicitud para el registro de marcas comerciales, contendra las siguientes
menciones:

a) Nombre completo o razén social, R.U.T., y domicilio del interesado e igual informacién
sobre su apoderado o representante si lo hubiere;

b) Especificaciéon clara de la marca. Las marcas constituidas por expresiones en idioma
extranjero conocido, deberdn presentarse con la traduccion al espanol;

c) Enumeracién de los productos y/o servicios que llevardn la marca y la(s) clase(s) del
Clasificador Internacional para las cuales se solicita proteccion. En el caso de establecimiento
comercial o industrial se deben especificar los productos y las clases a las que pertenecen y la
o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un
establecimiento comercial;

d) Fecha de presentacion de la solicitud y firma del solicitante o su apoderado.
Articulo 10.- A toda solicitud de marca comercial debera acompafiarse:

a) Para el registro de una etiqueta, seis disefios de ella en papel, de un tamafio minimo de 5
centimetros por 5 centimetros y, salvo casos especialmente calificados por el Jefe del
Departamento, de un tamafio maximo de 20 centimetros por 20 centimetros.

De presentarse la etiqueta en soporte electréonico, debera hacerse en base a los
requerimientos y estandares compatibles con los sistemas del Departamento.

En el caso anterior, la publicacién, registro, titulo, certificado y copias de la etiqueta, se haran
conforme a la impresién que resulte del soporte electrénico, que se tendrd como el signo
solicitado para todos los efectos.

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 de
fantasia que no corresponda a persona natural o juridica alguna, deberd acompafiarse una
declaracion jurada en tal sentido.

c) Cuando se tratare de apoderados o representantes, un poder otorgado de conformidad al
articulo 15 de la Ley.

393 Véase art. 46 LPI.
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d) Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, documentos en que conste la
personeria de su representante, si éste fuere distinto del senialado en la letra anterior.

e) En el caso de marcas sonoras, se debera acompafiar una representaciéon grafica y un
registro sonoro, en base a requerimientos y estandares compatibles con los sistemas
correspondientes del Departamento.

f) Comprobante del pago de los derechos.

Articulo 11.- Toda solicitud de patente de invencién o modelo de utilidad contendra las
siguientes menciones: 394

a) Nombre completo o razén social, R.U.T. y domicilio del interesado e igual informacién sobre
su apoderado o representante si lo hubiere.

b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio.395
c) Titulo del invento. 3%
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 invencién, segun el articulo 44
de la Ley

f) Firma del solicitante y/o su representante.

Cuando se tratare de apoderados o representantes, se acompafiara un poder otorgado en
conformidad al articulo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, se deben acompafiar documentos en
que conste la personeria de su representante.

Si el solicitante es diferente del inventor, se debe acompafar una cesién de derechos
debidamente legalizada.

Ademas, el solicitante deberd acompafar en el momento de la presentacién comprobante del
pago de los derechos y los documentos a que se refieren los articulos 43 y 58 de la Ley, segin
se trate de una patente de invenciéon o modelo de utilidad, respectivamente. Los documentos
deberan ser presentados en idioma espafiol. 397

Articulo 12.- Toda solicitud de dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o
topografia de circuitos integrados, contendra las siguientes menciones: 398

394 Véase art. 31 y siguientes y art. 54 y siguientes LPI.

395 Véase art. 4 ter del Convenio de Paris que sefala que el inventor tiene el derecho a ser mencionado.
3% Véase art. 36 RLPL

397 Véase arts. 10 bis LPI y 15 RLPL

398 Véase arts. 62 y siguientes LPI.
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a) Nombre completo o razén social, R.U.T. y domicilio del interesado e igual informacién sobre
su apoderado o representante si lo hubiere.

b) Nombre completo, nacionalidad y domicilio del creador.
c) Titulo. 399

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

e) Firma del solicitante y/o su representante.

Cuando se tratare de apoderados o representantes, se acompafard un poder otorgado en
conformidad al articulo 15 de la Ley.

Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, se deben acompafiar documentos en
que conste la personeria de su representante.

Si el solicitante es diferente del creador, debera acompanarse una cesién de derechos
debidamente legalizada.

Ademas el solicitante debera acompafiar en el momento de la presentaciéon comprobante del
pago de los derechos, y los documentos a que se refieren los articulos 64 y 80 de la Ley, segin
se trate de un dibujo o disefio industrial, o esquemas de trazados o topografia de circuitos
integrados, respectivamente. Los documentos deberan ser presentados en idioma espafiol.

Articulo 13.- Toda solicitud de indicacién geografica o denominacion de origen contendra las
siguientes menciones: 400

a) Nombre, domicilio, R.U.T, si procediera y actividad del solicitante, relacionada con la
indicaciéon o denominacién pedida y de su apoderado o representante, si lo hubiere.

b) La indicacion geografica o denominacion de origen.
c) Indicacién del pais de origen de la indicacion geografica o denominacién de origen.

d) El area geografica de produccidn, extraccién, transformacién o elaboracién del producto
que se distinguird con la indicacion o denominacién, delimitdndola a los caracteres
geograficos y la division politico-administrativa del pafs.

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

f) En el caso que el solicitante sea una autoridad, debera indicar especificamente el cargo que
ejerce y el acto administrativo en que consta su nombramiento.

399 Véase art. 36 RLPI.
400 Véase art. 97 LPI.
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g) Firma del solicitante y/o su representante. Cuando se tratare de apoderados o
representantes, se acompafiara un poder otorgado en conformidad al articulo 15 de la Ley.

Ademas se deberan acompanar los siguientes documentos:

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 indicacién o denominacion
solicitada.

c) Un plano deslindado con coordenadas UTM ( Universal Transversal de Mercator), de la
zona geografica especifica donde se produce la Indicacién Geografica o Denominacién de
Origen, cuya proteccion se solicita.

d) Cuando se trate de una indicaciéon geografica o denominacién 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.

e) Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, documentos en que conste la
personeria de su representante.

f) Comprobante del pago de los derechos.

Toda la documentacidn se debera acompaiiar en respaldo digital en base a requerimientos y
estandares compatibles con los sistemas correspondientes del Departamento.

Los documentos deberan ser presentados en idioma espafiol.

Articulo 14.- 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
aceptacion a tramite para el caso de marcas comerciales y de 60 dias para las patentes de
invencién, modelos de utilidad, dibujos y disefios industriales, esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados e indicaciones geograficas y denominaciones de origen+01,

Las publicaciones deberan contener al menos:

En el caso de las Marcas comerciales, el nimero de solicitud, nombre completo o razén social
del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso e indicacién de la cobertura solicitada.

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

401 Véase art. 42 LPI.
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Tratandose de indicaciones geograficas o denominaciones de origen, el nimero de solicitud,
nombre completo o razon social del solicitante, designacion de la indicacion geografica o
denominaciéon de origen, la descripcion del producto o productos que distinguird y la
delimitaciéon geografica en la cual se aplicard, con indicacién de las coordenadas UTM
(Universal Transversal de Mercator) sobre las cuales se pretende la proteccion.

La solicitud de marca, indicacién geografica o denominacion de origen, cuyo extracto no se
publicare dentro del plazo sefialado en este articulo, se tendra por no presentada. En iguales
circunstancias, tratdndose de patentes de invencién, 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 publicacién, que no sean sustanciales podran corregirse con una resolucion
pronunciada de oficio o a peticién de parte. 402

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 resoluciéon que asi lo
ordene.

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

Titulo III
Del Procedimiento Comiin para la Obtencion del Derecho

Articulo 15.- Toda solicitud de un derecho de propiedad industrial se presentara en idioma
espafiol. El Departamento formara un expediente que contendrda las presentaciones,
documentos, gestiones y antecedentes que digan relacion con el procedimiento de
otorgamiento, incluidas las etapas de apelacidn, si las hubiere y que se cerrara con la decision
firme del Departamento. 493

Articulo 16.- Las solicitudes podran ser presentadas a nombre de una o mas personas. En
este segundo caso, se designara un mandatario o apoderado comun.4%4

La eventual comunidad de derechos que deriven de la solicitud, se regulara por la ley comun.
Sin embargo, existiendo pacto de indivisién u otra convencién relativa a la comunidad, podra

40z Véase art. 4 LPI.
403 Véase art. 10 bis LPI y arts. 11 y 12 RLPIL.
404 Véase art. 15 LPI.
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acompanarse en cualquier momento y se adjuntara al expediente o se inscribira al margen del
registro, si el privilegio ya hubiere sido otorgado.405

Articulo 17.- El examen preliminar sera realizado por el Departamento, debiendo verificar
que la presentacion cumpla con lo dispuesto en los articulos 14, 15, 43, 58, 64 y 80 de la Ley#0¢
y articulos 11 y 12 de este reglamento, segin corresponda.0?

Se evacuara un informe del examen preliminar en el que se indicara el tipo de solicitud de que
se trate (patente de invencion, modelo de utilidad, dibujo o disefio industrial y esquema de
trazado o topografia de circuitos integrados), una clasificacién técnica preliminar y las
observaciones pertinentes a la presentacion. Adicionalmente, los expertos del Departamento
confeccionaran el extracto para publicar que, a su juicio, mejor interprete la materia
solicitada.

En el examen preliminar, se debera indicar cudl 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 estos sea incluida en la publicacién a que se
refiere el articulo 14 de este reglamento. Para tal efecto, la resolucién respectiva sefialara
detalladamente cudl es el o los dibujos que se publicardn y ordenara la captacion de éstos en
soporte digital cuando no existan en este medio, en base a requerimientos y estandares
compatibles con los sistemas correspondientes del departamento. 408

Articulo 18.- El solicitante o su representante expresamente facultado para ello, podra en
cualquier estado del procedimiento, desistirse en todo o parte de su solicitud. 49

Articulo 19.- Estando firme la resoluciéon que otorga un derecho de propiedad industrial y
habiéndose acreditado el pago de los derechos pertinentes, o concedido el beneficio
establecido en el articulo 18 BIS A de la Ley, se procedera a la confeccion del Registro y podra
extenderse el titulo respectivo. Este titulo debera estar firmado por el Jefe del Departamento y
por el Conservador respectivo, segtn el tipo de derecho de que se trate.410

Articulo 20.- En caso que dos o mas solicitudes de derechos de propiedad industrial
interfieran entre si, tendrd prioridad la solicitud que haya ingresado primero al
Departamento, sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del Departamento, se
determine quién es el verdadero creador. 411

405 Véase art. 392 CC.

406 Los arts. 14 y 15 LP], se refieren a las formalidades a las que se deben ajustar la cesion, transmision
y el otorgamiento de poderes en propiedad industrial. Por su parte, los art. 43, 58, 64 y 80 LPI, se
refieren a los documentos que se deben acompafar a la solicitud de patentes, modelos de utilidad,
disenos y modelos industriales y esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados.

407 Véase art. 22 LPI.

408 Véase art. 45 LPI.

409 Véase art. 10 bis LPL

410 Véase art. 2 LPI.

411 Véase art. 33 y 34 LPL
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Articulo 21.- Cuando un solicitante desee acogerse al beneficio de diferir el pago de los
derechos establecidos en la Ley, debera requerirlo por escrito junto a la respectiva solicitud,
acompafiando una declaraciéon jurada de carecer de medios econdémicos 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 econémicos, el Departamento
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 concesion de los derechos a que se refiere el
articulo 18 de la Ley. Antes del vencimiento de este plazo, podra solicitarse una prérroga
hasta por dos afios. El Departamento declarara la caducidad del derecho cuando no se efectte
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 resolucién el Departamento ordenara
fundadamente el pago dentro de 30 dias, de todas las cantidades diferidas, lo que no sera
aplicable si la solicitud del articulo 18 de la Ley, fuere definitivamente rechazada.*!2

Articulo 22.- La resolucién que autoriza la inscripcién de cualquier derecho de Propiedad
Industrial, se notificard por carta certificada, sin perjuicio de su inclusiéon en el estado
diario.13 414

La carta podra consistir en una tarjeta o documento emitido por medios automatizados,
donde debera constar al menos:

a) El hecho de haberse dictado por el Departamento una resolucién y su fecha.
b) El nimero de solicitud.
c) El nombre y direccién del solicitante o de su representante.

d) La direccién electrénica donde puede consultar el estado de la solicitud. La imposibilidad
de acceder a esta direccion o la ausencia de la informacion pertinente en ella, no afectara la
validez de la notificacion.

La carta sera enviada a la direccién que figure en la solicitud o caratula del expediente o en la
base de datos computacionales en el momento de su emisidn, segin se confeccione manual o
automatizadamente. En el evento de producirse un cambio de domicilio, sera responsabilidad
del solicitante hacerlo presente por escrito al Departamento y solicitar la correcciéon de la
direccion en la base de datos, caratula o solicitud, respectivas.

412 Véase art. 18 bis letra a) LPI.
413 Véase art. 22 LPI.
414 Véase art. 13 y 18 bis E LPIL.
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En estos casos la notificacion se entendera efectuada tres dias después que la carta sea
depositada en el correo.

Titulo IV
De las Marcas Comerciales

Articulo 23.- Bajo la denominacién de marca comercial, se comprende todo signo que sea
susceptible de representacidn grafica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales. Asimismo, podran inscribirse frases de
propaganda o publicitarias siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del
producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.415

La marca comercial que consista en una letra o ndmero, necesariamente debera estar
representada en forma grafica, con un disefio caracteristico que le otorgue distintividad.

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

Articulo 24.- Presentada una solicitud de marca, correspondera al Conservador efectuar un
analisis sobre el cumplimiento de los requisitos formales de registro y ordenar la
correspondiente publicacién.

Si en el examen del Conservador se 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 correccién dentro del plazo senalado,
la solicitud se tendra por abandonada. De la resolucién que declare 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 reclamacion, la solicitud se tendra por abandonada.

Vencido el plazo para deducir oposiciones, el Jefe del Departamento hara 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 Jefe del Departamento pronunciara la resolucion final aceptando o rechazando
la marca, recibiendo la causa a prueba o citando a oir sentencia, segiin corresponda a
expedientes voluntarios o contenciosos, respectivamente. En la resolucion final, la solicitud no
podra ser rechazada por una causal diferente a las contenidas en las oposiciones o en las
observaciones del Jefe del Departamento. 416

415 Véase art. 19 LPI.
416 Véase art. 22 LPI.
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Articulo 25.- Las marcas figurativas, sean etiquetas o mixtas, deberan producirse en un
diseno en papel con los colores exactos que se desea registrar.

En caso que la marca figurativa se presente en soporte electrénico, ello debera hacerse de
acuerdo con los requerimientos y estdndares a que se refiere el articulo 10 de este
reglamento.

Articulo 26.- Tratandose de marcas de servicios, no bastara con sefialar la clase, sino que
debera especificarse en forma clara y precisa el tipo, giro o rubro del servicio que se desea
proteger.

La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los articulos
que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere, ademas, para amparar
dichos productos.

Articulo 27.- Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos
industriales tendran validez para todo el territorio de la Republica.417

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales serviran sélo para la
region en que estuviera ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a
otras regiones la propiedad de la misma marca, lo indicara en su solicitud de registro,
debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripciéon por cada
region.

Articulo 28.- El Jefe del Departamento 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 informacién,
en atencidn a los conocimientos técnicos que esos organismos posean.

Articulo 29.- 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 proteccion, concurriendo los demas requisitos legales y reglamentarios.

Articulo 30.- Si el titular de una marca registrada no solicitare su renovacién dentro del plazo
legal, ésta se tendra por abandonada y sus derechos caducados.*18

Articulo 31.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en
el trafico econémico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos,
servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Articulo 32.- La solicitud de renovacidon de una marca, se podra presentar hasta dentro de los
30 dias siguientes a la expiracién de su plazo de vigencia.419

417 Véase art. 23 bis letra b) LPI.
418 Véase art. 24 LPI.
419 Véase art. 24 LPI.

168



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.

Titulo V
De las Invenciones

Articulo 33.- Para determinar el nivel inventivo a que se refiere el articulo 35 de la Ley, se
considerara el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica.420

Articulo 34.- En caso que la solicitud sea presentada en formulario pre-impreso, debera
ingresarse en papel, resistente, blanco, no brillante con dimensiones "A4" (29,7 cms. por 21,0
cms.) o bien, en tamafo oficio (32,6 cms. por 21,6 cms). Una vez escogido el tamafio éste
debera mantenerse durante toda la tramitacidn.

Seran dactilografiadas en tinta de color negro, indeleble, ocupando un solo lado de la hoja, sin
enmiendas, raspaduras o entrelineas.

La documentaciéon que se presente deberd contemplar los siguientes margenes: superior 3,0
cms., izquierdo 3,0 cms., inferior 3,0 cms. y derecho 2,0 cms. 421

Articulo 35.- Las unidades deberan 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 36.- Toda invencion 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 cudl es el problema técnico que resuelve y de la
forma que éste se soluciona.

420 Véase art. 35 LPI.
421 Véase art.27 N°1 del PCT y regla 11 del Reglamento PCT.
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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 Jefe del Departamento un nuevo titulo para la invencién que cumpla mas
exactamente con los requisitos establecidos en el inciso primero de este articulo. 422

Articulo 37.- El solicitante que reclame haber efectuado divulgaciones de aquellas a que
alude el articulo 42 de la Ley, debera acompaiiar a su solicitud de patente los documentos que
acrediten la existencia, naturaleza y fecha de las divulgaciones sefialadas en dicho articulo.423

Articulo 38.- El resumen tendra un maximo de 1.600 caracteres y contendra una sintesis de
la invencién y una indicacién del campo técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene
aplicacion. Se presentara en un formato ficha que el Departamento pondra a disposicién del
publico.

El resumen debera permitir la comprension esencial del problema técnico que se resuelve, de
su solucién y aplicacion, pudiendo ademas incluir una figura representativa de la invencién.424

Articulo 39.- La memoria descriptiva del invento se debera presentar en texto formando
cuerpo aparte e incluird una descripcién de lo conocido en la materia, una descripciéon de los
dibujos (si los hay), una descripcién de la invencién y un ejemplo de aplicacién, cuando
corresponda.4z5

La descripcion de lo conocido en la materia comenzara introduciendo el campo de aplicacion
preferente de la invencidn, citando el problema técnico que ésta aborda y hara 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 tecnoldgico- destacando sus
inconvenientes o desventajas técnicas.

La descripciéon de la invencién es una explicacién detallada y clara de la invencién 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 invencién".

Cuando la invencion comprenda un material bioldégico vivo, incluyendo virus, o su
procedimiento de obtencién, de tal manera que la invencién no pueda ser reproducida
cabalmente en la memoria descriptiva, el Departamento podra solicitar que dicho material sea
depositado en un organismo internacionalmente reconocido para tales efectos, debiendo
indicarse la instituciéon y nadmero de registro respectivo.

422 Véase art. 11 letra c) y art. 12 letra c¢) RLPI.
423 Véase art. 42 LPI.
424 Véase art. 43 LPI.
425 Véase art. 43 LPI.
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El ejemplo de aplicacion de la invencion consistira en una exposicion detallada de, a lo menos,
un modo de realizacion de la invencion y podra apoyarse o ilustrarse con ayuda de los dibujos
silos hubiere, de tal forma que sirva para hacer reproducible la invencidn.

Articulo 40.- Una solicitud s6lo podra referirse a una invencion. Podra referirse también a un
grupo de invenciones que mantengan la unidad de la invencién, es decir, relacionadas de tal
manera que entre si conformen un tnico concepto inventivo general.

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

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

Articulo 41.- Las reivindicaciones definiran la materia que sera objeto de la proteccién y
deberan estar sustentadas en la memoria descriptiva. Consistirdn exclusivamente en una
descripciéon de los medios precisos que conducen a un resultado novedoso. Estaran
precedidas por un ndmero ardbigo y serdn tantas como sean necesarias para definir y
delimitar correctamente la invencién.

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 numéricas que se mencionen en
los dibujos que acompafien a la solicitud. 426

Articulo 42.- El pliego de reivindicaciones se presentara en texto formando cuerpo aparte y
debera contener una primera cldusula independiente que designe el objeto de la invencion y
sus caracteristicas principales que podran ser detalladas en las siguientes reivindicaciones.

Las reivindicaciones estaran estructuradas por un numero ardbigo, un predmbulo, la
expresion "caracterizado” y la caracterizacion de que se trata.

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

Articulo 43.- El preambulo de la reivindicacion define el invento en la materia a que se refiere
con indicacién del problema técnico que pretende solucionar; esta parte de la clausula debe

426 Véase arts. 43, 43 bis, 49 inciso 3°y 58 LPly arts. 2°,42, 43 y 44 RLPL
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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 reivindicacién enlazada por la expresion
"caracterizado". Esta ultima debera estar siempre presente en cada una de las clausulas,
teniendo por objeto separar el preambulo de la caracterizacién para poder distinguirlos y
deberd estar destacada en negrilla o escrita con letras mayusculas, para facilitar su
localizacién en la etapa de recepcion.

La caracterizaciéon 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 invencién y las reivindicaciones
dependientes para especificar dichos elementos.

Articulo 44.- La definicion 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 Departamento. 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
podrd estar ligada a una reivindicacién independiente de proceso o procedimiento
especialmente concebido para su fabricacién 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, hardn siempre referencia al nimero
o numeros de las reivindicaciones de la cual dependen, seguidas de la caracterizaciéon
adicional, en las que se entenderan incorporadas las limitaciones de la reivindicacién de la
cual dependen. De preferencia se agruparan seguidamente de la reivindicacién de la cual
dependan.

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

Articulo 45.- El solicitante o su representante especialmente facultado para tal efecto, podra
renunciar a una o mas de las reivindicaciones contenidas en su solicitud o bien modificarlas
en la forma sefialada por el Departamento.

Articulo 46.- Se entendera por dibujos, tanto los esquemas, diagramas de flujo y los graficos.
La presentacién podra contener alguna de estas categorias, en cuyo caso, deberan realizarse
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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 reducciéon con definiciéon de detalles, pudiendo contener una o mas figuras,
debiendo éstas enumerarse en forma correlativa. 427

Articulo 47.- 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 parametro fisico o quimico que represente el eje coordenado, y simbolo
de la unidad en sistema métrico decimal, debiéndose dar cuenta mas detallada de los
parametros y unidades en la memoria descriptiva. Cuando se haga necesario distinguir
diferentes tramos de curvas del grafico, deberdn sefhalarse mediante referencias numéricas,
las que deberan ser descritas en la memoria descriptiva.428

Articulo 48.- Los dibujos se realizaran en papel conforme a lo establecido en el articulo 34,
incisos primero y segundo de este reglamento, en tamafio oficio o A4, con trazos por un solo
lado de la hoja hechos en color negro.

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 proporcién y escala entre
sus distintos elementos, partes y piezas.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se presenten los dibujos en soporte electrénico, ello
debera hacerse en base a requerimientos y estdndares compatibles con los sistemas
correspondientes del Departamento.429

Articulo 49.- El solicitante podra, hasta antes de emitido el informe pericial respectivo,
modificar su solicitud, siempre que ello no implique una ampliacién del campo de la invencion
o de la divulgacion contenida en la memoria descriptiva. La prioridad de la modificacién sera
la de la solicitud. 430

Del mismo modo, el solicitante podra dividir su solicitud hasta antes de emitido el informe
pericial en dos o mas solicitudes, mientras no amplie el campo de la invencion o el contenido
de la memoria descriptiva.

Articulo 50.- El Departamento podra en cualquier momento del procedimiento determinar la
modificacién o divisién de la solicitud de patente, cuando a su juicio ésta plantea dos o mas

427 Véase art. 43 y 49 inciso 3° dela LPI y art. 54 y 55 RLPI.

428 Véase art. 43 de la LPL

429 Véase art. 43 de la LPL

430 Véase arts. 28 y 41 del PCT y reglas 52 y 78 de Reglamento PCT.
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soluciones a un problema técnico determinado, pudiendo dichas soluciones estar sustentadas
independientemente una de otra.

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

En todos los casos la divisién de una solicitud dara origen a una o mas nuevas solicitudes,
segun corresponda, las que conservaran la prioridad local de la solicitud original.431

Articulo 51.- Las patentes de invencion se concederan por un periodo no renovable de 20
afios, contado desde la fecha de presentacion de la solicitud.*32

Titulo VI
De los Modelos De Utilidad

Articulo 52.- Todas aquellas disposiciones relativas a las patentes de invenciéon seran
aplicables, en lo pertinente, a los modelos de utilidad.

Toda solicitud de modelo de utilidad debera ser acompaiada por los documentos sefialados
en el articulo 58 de la Ley.

Titulo VII
De los Dibujos y Disefios Industriales

Articulo 53.- Toda Solicitud de dibujo o disefio industrial debera ser acompafiada por los
documentos sefialados en el articulo 64 de la Ley.

Todas aquellas disposiciones relativas a patentes de invencién serdn aplicables, en lo
pertinente, a los dibujos y disefos industriales.

Articulo 54.- La memoria descriptiva se estructurara presentando una introduccién, una
descripcion de los dibujos y una descripcion de la geometria, segiin proceda. 433

En la descripcion de los dibujos 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.

En los disenos industriales se indicara en la introduccién el objeto industrial de que se trata 'y
la aplicaciéon de preferencia.

431 Véase art. 4 letra g) del Convenio de Paris.
432 Véase art. 39 LPI.
433 Véase arts. 43, 43 bis, 49 inciso 3°y 64 LPl y art. 39 RLPI.
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En la descripcién del disefio se debera indicar detalladamente las caracteristicas geométricas
del disefio haciendo mencién de las proporciones o dimensiones relativas, sin expresiéon 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 55.- 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, segtin la complejidad del disefio.

En el caso de los dibujos industriales, sera suficiente con la representaciéon en un plano de la
reproduccién del dibujo que se pretende proteger.

Como complemento podran acompafarse fotografias, pero no podran sustituir a los dibujos.
Todas las figuras de los dibujos deberdn numerarse y presentarse con un duplicado
fotostatico.

El Departamento podra exigir la presentaciéon de un prototipo o maqueta en los casos que
estime conveniente.

Articulo 56.- Dibujos y disefios industriales formaran registros independientes, entre si.

Articulo 57.- 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 VIII
De la Prioridad de las Solicitudes

Articulo 58.- La fecha de prioridad en Chile de cualquier derecho industrial, serd la de
presentacién de la respectiva solicitud en el Departamento.

Cuando el solicitante alegue la existencia de divulgaciones a que se refiere el articulo 42 de la
Ley, debera hacerlo junto a la presentacion de la solicitud, acompafiando un escrito en el cual
sefialarda cuales son y en que consistieron las publicaciones, adjuntando al escrito la
documentacién correspondiente, que esté disponible al momento de la presentacion. 434

Articulo 59.- 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 60.- El derecho de prioridad de una solicitud presentada en el extranjero, debera ser
invocado al momento de presentar la solicitud en Chile y de ella se dejara constancia especial,

434 Véase art. 42 LPL.
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con indicacion del numero, fecha y pais en que se ha presentado la solicitud cuya prioridad se
invoca.

Se acompafiarg, ademas, el respectivo certificado de prioridad emitido por la autoridad
competente del pais de origen de la prioridad.

Esta certificacion debera presentarse dentro del plazo de 90 dias contados desde la fecha de
presentacién en Chile de la respectiva solicitud, debidamente traducida al espafio], si fuere el
caso. La prioridad que no fuere certificada dentro de dicho plazo, no sera considerada en el
expediente.435 436

Articulo 61.- La prioridad sé6lo podra reivindicarse dentro de los plazos que establezca la ley
o el tratado internacional ratificado por Chile que autorice a invocarla.437

Articulo 62.- Cualquier derecho de propiedad industrial se podra constituir, aiin 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 IX
De los Derechos y Obligaciones Derivadas de un Derecho de Propiedad Industrial

Articulo 63.- El titular de un registro de propiedad industrial goza de un derecho exclusivo y
excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier titulo, el objeto de la
proteccién y el derecho que se le ha conferido. 438

La proteccidon se extendera hasta las 24 horas del mismo dia en que expira el registro, sin
perjuicio de la renovacion en el caso de las marcas comerciales. 439

Titulo X
De las Cesiones y Anotaciones

Articulo 64.- Toda cesiéon de un derecho de propiedad industrial asi como cualquier
gravamen constituido sobre él o licencia otorgada a un tercero, se efectuardn por el

435 Véase art. 4 letra d) del Convenio de Paris.

436 Véase regla 17.2 letra a) y regla 51 bis.1 letra e) del Reglamento PCT. Lo requerido por la Ley
N°19.039 relativo al documento de prioridad se entiende cumplido, si éste se acompan6 durante la fase
internacional de PCT. Sin perjuicio de lo anterior, se podra requerir una traduccién del documento de
prioridad al solicitante cuando sea relevante para determinar la validez de la reivindicacién de la
prioridad.

437 Véase art. 22 bis, 34, 63 LPI.

438 Véase art. 3°, 18 bis N, 31, 48 y 49 LPI.

439 Véase art. 24 LPIL.
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instrumento que corresponda, el que se anotara al margen de la inscripcién, produciendo sus
efectos con respecto a terceros sé6lo a partir de dicha anotacion, previa aceptacion y pago de
los derechos correspondientes.

La transmisién de derechos por causa de muerte se acreditard mediante la inscripcion al
margen del registro, debiendo acompafiarse para ello la respectiva posesion efectiva, previa
aceptacion y pago de los derechos correspondientes, sin lo cual no producird efectos con
respecto a terceros.*40

Articulo 65.- 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 relaciéon de
cobertura de los registros divididos. El registro original serd dividido e inscrito bajo la
numeracion correlativa que corresponda, pero conservara la prioridad y antigiiedad del
registro original para todos los efectos.

En la inscripcion original se dejard constancia de la divisiéon y de los nuevos numeros
asignados al registro dividido.

Articulo 66.- Decretada una medida precautoria se anotara en el registro respectivo, teniendo
por antecedente, copia de la resolucion que concedid la medida.

Titulo XI
De los Libros y Registros que Llevara el Departamento

Articulo 67.- El Departamento debera 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: 441

a) Numero correlativo para cada derecho protegido.

b) Nombre completo o razoén social, domicilio y R.U.T,, si procediere, del titular.
c) Nombre, titulo o materia del derecho protegido, segin proceda.

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

e) Anotaciones

Articulo 68.- Las certificaciones que deba emitir el Departamento con relacion a la vigencia,
inscripcién, gravdmenes, transferencias y otros actos de cada derecho, se efectuaran sobre la
base de lo que conste en los registros respectivos, pudiendo extenderse por medios
electrénicos.

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

440 Véase art. 14 LPI.
441 Véase art. 2° inciso 2° LPI.
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de Patentes, los registros de Marcas e Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen
estaran a cargo del Conservador de Marcas.

Articulo 69.- El Departamento podra llevar una o mas copias de estos registros por medio de
archivos computacionales u otros, debidamente actualizados, los que deberan ser copia del
registro original.

Los registros estaran a disposicién del publico, pudiendo ser consultados guardando el debido
cuidado de documentos de esta naturaleza.

Titulo XII
De las Licencias no Voluntarias

Articulo 70.- Las licencias no voluntarias podran ser dejadas sin efecto o modificadas segun
el articulo 51 bis D, de la Ley.

Titulo XIII
De los Esquemas de Trazados o Topografias de Circuitos Integrados

Articulo 71.- Todas las disposiciones relativas a patentes de invencion, seran aplicables a los
esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados, en lo pertinente.

Articulo 72.- Toda solicitud de esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados
debera ser acompanada de los documentos sefialados en el articulo 80 de la Ley.

El prototipo o maqueta deberd permitir la identificaciéon y representacion grafica de la
topografia, de manera que revele la estructura tridimensional por dibujos, fotografias o por
ambos. Las fotografias deberan presentarse impresas o en forma electrénica, en base a
requerimientos y estdndares compatibles con los sistemas y requerimientos del
Departamento.

La estructura que debe ser revelada corresponde a:

a) Los esquemas para la fabricacién del producto.

b) Las mascaras o parte de las mascaras para la fabricacién del producto.
c) Las capas del producto.

Podran también acompafarse los documentos complementarios que el solicitante estime
necesarios para representar e individualizar el producto.
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Articulo 73.- La duraciéon de la protecciéon 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 explotaciéon comercial en cualquier parte del mundo. Para estos efectos, el informe
pericial debera declarar expresamente si ha identificado algin documento que de 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 duraciéon de la proteccién podra contarse desde una
fecha posterior a aquella de la presentacion de la solicitud.

Titulo XIV
Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen

Articulo 74.- En cuanto corresponda, las normas de los Titulos I y Il de la Ley y las
disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, seran aplicables a los
procedimientos de examen, publicacidn, registro y nulidad de las indicaciones geograficas y
denominaciones de origen.

Todas las disposiciones relativas a marcas comerciales seran aplicables a las indicaciones
geograficas y denominaciones de origen, en lo pertinente. 442

Articulo 75.- El registro de Indicaciones Geograficas y Denominaciones de Origen estara a
cargo del Conservador de Marcas.

Articulo 76.- El proyecto de reglamento de uso y control a que se refiere el articulo 97 letra f)
de la Ley, inicamente puede referirse a la forma y condiciones de produccién de los bienes
que usaran la indicacién geografica o denominacién de origen.

Articulo 77.- El registro de indicaciones geograficas y denominaciones de origen, debera
contener las menciones a que se refiere el articulo 99 de la Ley, el numero 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 debera sefialar el lugar publico donde se
encuentra accesible a los interesados. Se cumplird con este requisito, ya sea que esté
disponible en formato fisico o electrénico.

442 Véase art. 102 LPI. Existen excepciones a esta disposicién en relacion al plazo para requerir la
publicacion en Diario Oficial, contestacién al traslado en caso de oposicion y el término probatorio en el
procedimiento contencioso.
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Articulo 78.- En el caso de indicaciones geograficas o denominaciones de origen extranjeras,
se podran registrar en Chile cualquiera sea la denominacién o la protecciéon 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 sera el mismo que tienen en su pais de origen,
debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastara con una
relacién detallada del método de produccidn efectuada en idioma espafiol.

Titulo XV

De los Peritos y de los Informes Periciales

Articulo 79.- Los informes periciales requeridos por la Ley y el reglamento, seran efectuados
por personas cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Jefe del
Departamento.443 444

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

Todo informe pericial debera ser suscrito por el profesional que lo emitio.

Dada la especialidad de algunas solicitudes, el Departamento 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 80.- Sin perjuicio de las normas especiales establecidas en la Ley o en este
reglamento, todos los exdmenes periciales serdn de cargo del solicitante. El arancel de dichos
examenes serd fijado periddicamente, mediante resoluciéon del Jefe del Departamento. Los
solicitantes tendran un plazo de 60 dias, segin el articulo 8 de la Ley, para acreditar en el

443 Véase art. 3 letra h) de la Ley 20.254, que sefiala que una de las funciones de INAPI es: “certificar la
idoneidad de los peritos que intervienen en el procedimiento para el otorgamiento de los derechos de
propiedad industrial y en las controversias que sean de conocimiento del Director Nacional, previa
calificacion de sus competencias.”

444 Véase arts. 6,7, 8, 18 bis ] y 18 bis K LPI.

180



Departamento el pago del arancel correspondiente, antes de proceder al nombramiento del
perito que analizara la solicitud.

En casos especiales calificados por el Departamento y atendida la complejidad técnica y la
naturaleza de la materia objeto de una solicitud, el Jefe del Departamento podra resolver que
ésta sea estudiada simultaneamente por dos o mas peritos de distintas areas del
conocimiento. Para tal efecto, el solicitante deberd pagar los aranceles fijados por el
Departamento 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 Jefe del Departamento
de Propiedad Industrial, manteniendo una asignacién equitativa y equivalente entre los
peritos y teniendo en cuenta la especialidad de cada uno de ellos.

Articulo 81.- La aceptacion del cargo de perito debera 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 entendera que rechaza el cargo y el Jefe del Departamento procedera
a la designacién de otra persona quién gozara del mismo plazo para su aceptacion o rechazo.

La no aceptacion del cargo debera ser fundada.

Articulo 82.- La labor del Perito consistira en lo siguiente: 445

a) Pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos de fondo del derecho, sefialados en los
articulos 32, 56, 62 y 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) Confeccionar y entregar al Departamento el informe pericial.

Articulo 83.- El informe pericial debera contener, segin la naturaleza del derecho en
examen:

a) Busqueda del estado de la técnica.
b) Analisis de la novedad.

c) Analisis del nivel inventivo.

445 Véase arts. 32, 33, 35,36y 42 LPL
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d) Analisis de la aplicacién industrial.

e) Andlisis técnico sobre la concurrencia de los demas requisitos establecidos en la Ley y en el
reglamento.

Articulo 84.- Para analizar la novedad con respecto a los dibujos o diseiios 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 relaciéon 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 apariciéon 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 85.- El perito o examinador, a través del Departamento, requerira los antecedentes
adicionales al solicitante cuando estime que los que se acompafiaron son insuficientes para
determinar la existencia de los requisitos exigidos por la Ley respecto de cada derecho.

Articulo 86.- Evacuado un informe pericial, éste sera notificado a través del estado diario al
solicitante, dandosele copia si asi lo requiere.

En aquellos casos en que lo estime conveniente, el Departamento por propia iniciativa o a
solicitud del interesado, podrd requerir una segunda opinién técnica. Dicha opinién se
obtendra de un segundo perito, de una comisién integrada por los peritos del area técnica
respectiva o de los examinadores internos que designe el Jefe del Departamento.

Articulo 87.- El Departamento estudiara 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 Departamento.

Los informes periciales seran considerados como un antecedente para la resoluciéon del Jefe
del Departamento.

182



Articulo 88.- El perito o examinador debera realizar una busqueda del estado de la técnica,
para lo cual se podran utilizar medios nacionales o internacionales disponibles. 446

Para facilitar dicha tarea, el Departamento contara con un banco de datos conformado por las
patentes chilenas, gacetas y patentes extranjeras o cualquier otro material técnico que le
permita evaluar el estado del arte y las anterioridades. También se considerara dentro de la
busqueda nacional, las visitas que los peritos o examinadores hagan a centros de
investigacion, universidades o empresas que puedan aportar informacién técnica sobre la
materia solicitada.

En casos especiales se podra efectuar una bisqueda con datos provenientes de otros paises, la
que se realizard mediante los convenios que tenga el Departamento con Oficinas Extranjeras u
Organismos Internacionales, pudiéndose determinar que es necesaria esta blisqueda en el
examen preliminar, examen pericial o en cualquier etapa de la tramitacion de un derecho.

Si se requiere este tipo de busqueda durante el examen pericial, podra ampliarse el plazo para
evacuar el informe, de acuerdo a lo establecido en el articulo 72 de la Ley.

Articulo 89.- El Jefe del Departamento hara 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 invencidn, modelos de utilidad, dibujos y
disefios industriales, esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados. En dicha lista
seran incorporadas todas las personas que a juicio del Jefe del Departamento sean
técnicamente idoneas para efectuar dichos examenes, en las distintas areas que se requieran.

Las normas sefaladas 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 90.- Las drdenes de pago correspondientes a los derechos que se sefialan en el
articulo 18 de la Ley seran emitidas por el Departamento, por medios fisicos o electrénicos,
debiendo acreditarse el hecho del pago, ya sea material o electronicamente. 447

446 Véase art. 33 LPI.
447 Véase art. 18 LPIL.
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ii) Decreto N2 464 de 1994 del Ministerio de Agricultura sobre Zonificaciéon
Viticola y Denominacion de Origen448

Tabla de Contenidos

Articulo 12 : Establece Zonificacién Viticola o denominacién de origen
Articulo 22 : Clasificacion de los vinos
Articulo 3¢ : Condiciones para la utilizacién de las denominaciones de origen especial

Articulo 3%is : Denominacion de origen especial

Articulo 3%ter : Mezcla de vinos

Articulo 42 : Mencion de la variedad de uva

Articulo 59 : Mencién del afio de cosecha

Articulo 62 : Uso de la expresion "Embotellado en Origen"
Articulo 7¢ : Menciones segun el contenido de azucar residual
Articulo 8¢ : Menciones complementarias de calidad

Articulo 8%bis : Otras menciones complementarias de calidad

Articulo 82ter : Menciones complementarias de calidad residuales

Articulo 92 : Expresién "Vino Elaborado con Cepajes Tradicionales

Articulo 102 : Menciones de cepaje y afio de cosecha

Articulo 10%bis: Expresion "Vino de Mesa"

Articulo 11  :Inclusién de marcas comerciales

Articulo 122 : Registro especial

Articulo 132 : Certificacién de vinos

Articulo 142 : Empresas certificadoras
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Articulo 162 : Composicién de la Comisién

448 Véase art. 5 del Reglamento de la Ley 18.455, Decreto N2 778 de 1986 del Ministerio de Agricultura.
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Santiago, 14 de Diciembre de 1994.- Hoy se decret6 lo que sigue: Num. 464.- Visto: Lo
dispuesto en el articulo 27° de la ley N° 18.455, y en el articulo 55° de su Reglamento; en la
letra n) del articulo 7° de la ley N° 18.755, modificada por la ley N° 19.283; lo establecido en
el articulo 32° N° 8, de la Constitucion Politica de 1a Republica,

Decreto:

Articulo 1°.- Establécese la siguiente Zonificaciéon Viticola o denominacién de origen,
para los vinos que se produzcan en el pais449

1. REGION VITICOLA DE ATACAMA: abarca la III Regiéon Administrativa e incluye las
siguientes Subregiones: Valle de Copiapd y Valle del Huasco, cuyos limites se extienden a las
provincias de igual nombre.

2.  REGION VITICOLA DE COQUIMBO: abarca la IV Regién Administrativa e incluye las
siguientes Subregiones: Valle del Elqui, Valle del Limari y Valle del Choapa, cuyos limites se
extienden a las provincias de igual nombre.

El Valle del Elqui comprende las Areas de Vicufia y Paiguano, que corresponden a las comunas
del mismo nombre y la comuna de La Serena.

El Valle del Limari comprende las Areas de Ovalle, Monte Patria, Punitaqui y Rio Hurtado,
que corresponden a las comunas del mismo nombre.

El Valle del Choapa comprende las Areas de Salamanca e Illapel, que corresponden a las
comunas del mismo nombre.

3. REGION VITICOLA DE ACONCAGUA: abarca la V Region Administrativa y comprende las
Subregiones: Valle del Aconcagua, Valle de Casablanca y Valle de San Antonio y el Area del
Valle del Marga-Marga de la comuna de Quilpué.

El Valle del Aconcagua comprende las provincias de San Felipe de Aconcagua y Los Andes, y
en él se encuentra el Area de Panquehue que corresponde a la comuna del mismo nombre.

El Valle de Casablanca comprende a la comuna del mismo nombre.

"El Valle de San Antonio comprende a la provincia de igual nombre y en él se encuentra la
zona Valle de Leyda, que corresponde a las comunas de San Antonio y Santo Domingo y en la
que se incluye el area de San Juan que comprende a la comuna de San Antonio".

449 Véase art. 93 LPIL.
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4. REGION VITICOLA DEL VALLE CENTRAL: se extiende desde la provincia de Chacabuco de
la Region Administrativa Metropolitana, hasta las provincias de Cauquenes y Linares, de la VII
Regién Administrativa.

Incluye las siguientes Subregiones: Valle del Maipo, Valle del Rapel, Valle de Curic6 y Valle
del Maule.

A) Valle del Maipo: comprende todas las provincias de la Regién Administrativa
Metropolitana, y en él se encuentran las siguientes Areas:

a) Santiago, que incluye las comunas de Pefialolén y La Florida.

b) Pirque, que incluye la comuna del mismo nombre.

c) Puente Alto, que incluye la comuna del mismo nombre.

d) Buin, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Paine y San Bernardo.
e) Isla de Maipo, que incluye la comuna del mismo nombre.

f) Talagante, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Pefiaflor, El Monte y Padre
Hurtado.

g) Melipilla, que incluye la comuna del mismo nombre.
h) Alhué, que incluye la comuna del mismo nombre.

i) Maria Pinto, que incluye la comuna del mismo nombre.

B) Valle del Rapel: comprende las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro de la
VI Regidn Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Cachapoal y
Valle de Colchagua.

El Valle del Cachapoal comprende las provincias de igual nombre, y en él se encuentran las
siguientes Areas:

a) Rancagua, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Graneros, Mostazal,
Codegua y Olivar.

b) Requinoa, que incluye la comuna del mismo nombre.
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c) Rengo, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Malloa y Quinta de Tilcoco.

d) Peumo, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Pichidegua, Las Cabras y San
Vicente.

El Valle de Colchagua comprende la provincia de Colchagua y Cardenal Caro, y en él se
encuentran las siguientes Areas:

a) San Fernando, que incluye la comuna del mismo nombre.

b) Chimbarongo, que incluye la comuna del mismo nombre.

c) Nancagua, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Placilla.
d) Santa Cruz, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Chépica.
e) Palmilla, que incluye la comuna del mismo nombre.

f) Peralillo, que incluye la comuna del mismo nombre.

g) Lolol, que incluye la comuna del mismo nombre.

h) Marchigiie, que incluye la comuna del mismo nombre.

C) Valle de Curic6: comprende la provincia de Curicé y la comuna de Rio Claro de la
provincia de Talca de la VII Regiéon Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas:
Valle del Teno y Valle del Lontué.

El Valle del Teno comprende las comunas de Teno, Romeral, Rauco y Hualafié de la
provincia de Curicé, y en él se encuentran las siguientes Areas:

a) Rauco, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Hualafié.

b) Romeral, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Teno.
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El Valle del Lontué comprende las comunas de Curic6, Molina y Sagrada Familia de la
provincia de Curicé y la comuna de Rio Claro de la provincia de Talca, y en él se encuentran las
siguientes Areas:

a) Molina, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Rio Claro y Curicé.

b) Sagrada Familia, que incluye la comuna del mismo nombre.

D) Valle del Maule: comprende la provincia de Talca, con excepcién de la comuna de Rio
Claro, la provincia de Linares y la comuna de Cauquenes de la provincia del mismo nombre de
la VII Region Administrativa, y en él se encuentran las siguientes Zonas: Valle del Claro, Valle
del Loncomilla y Valle del Tutuvén.

El Valle del Claro comprende las comunas de Talca, San Clemente, Pencahue, Maule, Pelarco
y San Rafael de la provincia de Talca, en él se encuentran las siguientes Areas:

a) Talca, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Maule y Pelarco.
b) Pencahue, que incluye la comuna del mismo nombre.
c) San Clemente, que incluye la comuna del mismo nombre.

d) San Rafael, que incluye la comuna del mismo nombre.

El Valle del Loncomilla comprende las comunas de San Javier, Villa Alegre, Retiro, Parral,
Linares y Yerbas Buenas de la provincia de Linares, y en él se encuentran las siguientes Areas:

a) San Javier, que incluye la comuna del mismo nombre.
b) Villa Alegre, que incluye la comuna del mismo nombre.
c) Parral, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Retiro.

d) Linares, que incluye la comuna del mismo nombre y la de Yerbas Buenas.

El Valle del Tutuvén comprende la comuna de Cauquenes de la provincia del mismo
nombre, y en él se encuentra el Area de Cauquenes, que corresponde a esa misma comuna.
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5. REGION VITICOLA DEL SUR: se extiende desde la provincia de Nuble de la VIII Regién
Administrativa, hasta donde las condiciones edafoclimaticas permitan el desarrollo de la vid.

Incluye las siguientes Subregiones: Valle del Itata, Valle del Bio-Bio y Valle del Malleco.

A) Valle del Itata: comprende las comunas de Chillan, Coelemu, Ranquil, Quillén, Portezuelo,
Ninhue, Treguaco, Quirihue, San Nicolas, Bulnes y San Carlos de la provincia de Nuble y la

comuna de Florida de la provincia de Concepcion de la VIII Regiéon Administrativa, y en él se
encuentran las siguientes Areas:

a) Chillan, que incluye la comuna del mismo nombre y las de Bulnes y San Carlos.
b) Quillén, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Ranquil y Florida.
c) Portezuelo, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Ninhue, Quirihue y San

Nicolas.

d) Coelemu, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Treguaco.

B) Valle del Bio-Bio, comprende las comunas de Yumbel, Nacimiento, Mulchén, Negrete y

Laja de la provincia de Bio-Bio de la VIII Regi6én Administrativa, y en él se encuentran las
siguientes Areas:

a) Yumbel, que incluye la comuna del mismo nombre, y la de Laja.

b) Mulchén, que incluye la comuna del mismo nombre, y las de Nacimiento y Negrete.

C) Valle del Malleco: comprende las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces,
Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria de la provincia de Malleco de la IX Region

Administrativa, y en él se encuentra el Area de Traiguén que incluye la comuna del mismo
nombre.

En las etiquetas de los envases se podra sefalar las Regiones, Valles y/o Areas
precedentemente establecidas, las cuales se presentan en el siguiente cuadro:
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Region Vitivinicola

Subregion

Zona

Area

1. Regién de
Atacama

Valle de Copiapd

Valle del Huasco

2. Region de
Coquimbo

Valle del Elqui

- Vicufia
- Paiguano

Valle del Limari

- Ovalle

- Monte Patria
- Punitaqui

- Rio Hurtado

Valle del Choapa

- Salamanca
- lllapel

3. Regién de
Aconcagua

Valle de Aconcagua

- Panquehue

Valle Casablanca

Valle de San Antonio

- San Juan
- Valle del Marga-
Marga

4. Regién del Valle
Central

Valle del Maipo

- Santiago

- Pirque

- Puente Alto

- Buin

- Isla de Maipo
- Talagante

- Melipilla

- Alhué

- Maria Pinto

Valle del Rapel

Valle del Cachapoal

- Rancagua
- Requinoa
- Rengo
- Peumo

Valle de Colchagua

- San Fernando
- Chimbarongo
- Nancagua

- Santa Cruz

- Palmilla

- Peralillo

- Lolol

- Marchigiie

Valle de Curico

Valle del Teno

- Rauco
- Romeral

Valle del Lontué

- Molina
- Sagrada Familia
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Valle del Maule Valle del Claro - Talca

- Pencahue

- San Clemente
- San Rafael

Valle del Loncomilla | - San Javier

- Villa Alegre
- Parral

- Linares

Valle del Tutuvén - Cauquenes
5. Regioén del Sur Valle del Itata - Chillan
- Quillon

- Portezuelo

- Coelemu
Valle del Bio-Bio - Yumbel

- Mulchén
Valle del Malleco - Traiguén

Articulo 22.- Los vinos se clasificaran en tres categorias:

a) Vinos con denominacién de origen. Son los vinos provenientes de alguna de las regiones
viticolas sefialadas en el articulo 12, elaborados con las cepas que se indican en la letra b) del
articulo 32 y que cumplen con los demads requisitos establecidos para esta categoria en el
presente decreto.

b) Vinos sin denominaciéon de origen. Son los vinos elaborados con uvas obtenidas en
cualquier regién del pais, pertenecientes a las cepas que se indican en la letra b) del articulo
32 0 con otras cepas viniferas tradicionales no incluidas en dicha némina.

c) Vinos de mesa. Son los vinos obtenidos de uvas de mesa.

Los vinos, segln su categoria, podran indicar en sus etiquetas menciones de zonificacién o
denominacion de origen, cepaje, afio de cosecha, y la expresién "Embotellado en Origen", de
acuerdo a las normas que mas adelante se establecen.

Articulo 3°.- La denominacion de origen de Regiones Viticolas, Valles y/o Areas sefaladas en
el articulo 1°, podra usarse en las etiquetas solamente bajo las siguientes condiciones:

a) Alomenos el 75 por ciento del vino debe ser producido con uvas provenientes del lugar
geografico indicado. Este porcentaje podrd enterarse con vinos producidos por terceros
productores siempre que dichos vinos hayan sido previamente certificados respecto a su
procedencia geografica, cepaje y afio de cosecha, por el Servicio Agricola y Ganadero o por una
empresa certificadora autorizada por éste de acuerdo a las normas de este decreto.

b) Los siguientes cepajes de uva o sus sindnimos internacionalmente aceptados, son los
Unicos que pueden sefalarse en la etiqueta:
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Variedades Blancas

Chardonnay Pinot
Chenin blanc
Gewurztraminer

Marsanne

Moscatel de Alejandria

Moscatel Rosada
Pedro Jiménez
Pinot blanc
Pinot gris
Riesling
Roussanne
Sauvignon blanc
Sauvignon gris
Sauvignon vert
Semillén
Torontel

Viognier

Variedades Tintas

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

Carignan

Sinénimos

Chardonnay

Chenin

Blanca Italia

Pedro Ximénez

Pinot blanco, Burgunder Weisser

Blanc Fumé, Fumé

Sauvignon rose

Sinénimos

Cabernet franco
Cabernet

Carignane, Carifiena
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Carmenere Grande Vidure

Cot Cot rouge, Malbec, Malbek, Malbeck
Merlot

Mourvedre Monastrell, Mataro

Nebbiolo

Petit verdot

Petite Syrah Durif

Pinot noir Pinot negro

Portugais bleu

Sangiovese Nielluccio
Syrah Sirah, Shiraz
Tempranillo

Verdot

Zinfandel

¢) Podra contener hasta un 25 por ciento de vinos producidos con uvas procedentes de
otros lugares geograficos y de variedades distintas a las sefialadas en la letra b), con excepcion
de las uvas de mesa.

d) El vino debe obtenerse de uvas propias o compradas a terceros productores.

e) El vino con denominacién de origen debera ser envasado en el territorio nacional y sé6lo
podra comercializarse en unidades de consumo.

Articulo 32 Bis.- La denominacién de origen especial "Secano Interior" podra sefalarse en las
etiquetas seguido de la respectiva area vitivinicola, siempre que corresponda a vinos de los
cepajes Pais y Cinsault y que éstos provengan exclusivamente de las dreas de secano de Rauco,
Romeral, Molina, Sagrada Familia, Talca, Pencahue, San Clemente, San Rafael, San Javier, Villa
Alegre, Parral, Linares, Cauquenes, Chillan, Quillén, Portezuelo, Coelemu o Yumbel. Los limites
geograficos de cada una de las areas indicadas seran los que para cada una de ellas se indican
en el articulo 12 precedente.

Podran usar también esta denominacién especial, seguida del nombre de las comunas de
Curepto o Niquén, los vinos provenientes de las cepas indicadas, obtenidos en las 4reas de
secano de dichas divisiones administrativas.

El cepaje Pais tiene como sinénimos internacionalmente aceptados, los de Mission y Criolla.
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Articulo 32 Ter.- Tratandose de mezcla y cuando la totalidad del vino sea de un mismo
cepaje, las etiquetas de vinos con denominacién de origen, podran sefialar hasta tres regiones
o hasta tres subregiones de las cuales provengan los componentes de la misma, en orden
decreciente de importancia, de izquierda a derecha, y siempre que la participacién menor que
intervenga en la mezcla no sea inferior al 15%. Cuando se opte por utilizar el nombre de
regiones, no se podra emplear el nombre de subregiones.

Articulo 4°.- Las etiquetas de los vinos con denominacién de origen, podran hacer mencién
de la variedad de uva con que fueron producidos, cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) El cepaje indicado debe intervenir en la mezcla en una proporcién no inferior al 75 por
ciento, y debe corresponder a alguna de las variedades indicadas en la letra b) del Articulo 3°.

b) En la etiqueta se podra indicar mezcla de hasta 3 variedades, en orden decreciente de
importancia, de izquierda a derecha, cuando la totalidad del vino provenga de las variedades
nombradas y siempre que el cepaje minoritario intervenga en la mezcla en una proporcién
minima de 15 por ciento. Los componentes de la mezcla, en este caso, deben corresponder a
algunas de las variedades indicadas en la letra b) del Articulo 3°.

Articulo 5°.- Las etiquetas de los vinos con denominacién de origen, podran hacer mencién
del afio de cosecha. En tal caso, los vinos del afo indicado deben intervenir en la mezcla en
una proporcion no inferior al 75 por ciento.

Articulo 6°.- La expresion "Embotellado en Origen”, o sus sinénimos en el idioma extranjero,
s6lo podra usarse en la etiqueta si el vino tiene denominacion de origen y, ademas:

a) La planta envasadora y los vifiedos de que procede la uva se encuentran en tierras de
propiedad o bajo la tenencia de la vifia productora, y estan ubicados en el Area comprendida
en la denominacién de origen.

b) La vinificacién, envasado y guarda del vino se ha efectuado en un proceso continuo, por la
vifla, en su establecimiento.

Las cooperativas vitivinicolas podran hacer uso de la expresién "Embotellado en Origen", sélo
cuando los vinos sean producidos con uvas de cooperados que se encuentren dentro del Area
Geografica indicada, como asimismo su planta envasadora.

La expresiéon "embotellado en origen", también podra utilizarse en las etiquetas de los
vinos a que se refiere el inciso primero, producidos en subregiones que no tengan establecida
un area geografica, siempre que se sefiale la subregién comprendida en la denominacion de
origen y se cumpla con los requisitos contemplados en las letras a) y b) de este articulo,
entendiéndose que la referencia que la letra a) hace al Area Geografica, corresponde a la
Subregion.

Articulo 7°.- Segin su contenido de azucar residual, los vinos podran indicar en las etiquetas
de sus envases, las siguientes menciones, de acuerdo a los rangos que se indican:
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a) Seco, Sec o Dry: Cuando no sobrepasa los 4 gramos por litro. Sin embargo, el contenido de
azucar residual podra llegar hasta 9 gramos por litro, cuando su acidez total (expresada en
gramos de acido tartrico por litro) no sea inferior en mas de 2 gramos por litro al contenido
de aztcar residual.

b) Semi Seco, Demi Sec o Medium Dry: Cuando contiene mas que la clasificacién anterior y
alcanza un maximo de 12 gramos por litro, o 18 gramos por litro, cuando el tenor en acidez
total es fijado en aplicacion de lo expresado en la letra a) precedente.

c) Semi dulce Moelleux o Medium Sweet: Cuando contiene mas que las cifras consideradas en
la letra b) y alcanza un méximo de 45 gramos por litro.

d) Dulce, Doux o Sweet: Cuando su contenido de aztcar residual es de a lo menos 45 gramos
por litro.

No se podran usar otras menciones relativas al contenido de azicar en vinos. Tampoco
podran utilizarse las indicadas en las letras precedentes cuando no correspondan a los rangos
indicados.

Articulo 82.- Los vinos con denominacidn de origen incluiran en sus etiquetas la indicacion
geografica que corresponda, precedida de la expresion "Denominaciéon de Origen" o las
iniciales "D.0.". Ademas se podra incluir una de las siguientes menciones complementarias de
calidad, o sus traducciones en un idioma extranjero, precedidas o no de la expresion "vino",
s6lo cuando éste proceda de alguna de las variedades indicadas en el articulo 32 de este
decreto y el envasado se haya efectuado en Chile.

Dichas menciones, ordenadas de menor a mayor categoria, son las siguientes:

1. Superior: Mencién reservada para vinos de caracteristicas organolépticas distintivas y
propias.

2. Reserva o Reservas: Mencidn reservada para vinos, que tienen una graduacion alcohélica
de al menos 0,5 grado superior al minimo legal, constituyendo un producto de caracteristicas
organolépticas distintivas y propias, que podra ser objeto de tratamiento con madera.

3. Reserva Especial: Mencion reservada para vinos, que tienen una graduacion alcohdlica de
al menos 0,5 grado superior al minimo legal, constituyendo un producto de caracteristicas
organolépticas distintivas y propias, que ha sido objeto de tratamiento con madera.

4. Reserva Privada: Mencidn reservada para vinos, que tienen una graduacion alcohoélica de
al menos 1 grado superior al minimo legal, constituyendo un producto de caracteristicas
organolépticas distintivas y propias, que podra ser objeto de tratamiento con madera.

5. Gran Reserva: Mencidn reservada para vinos, que tienen una graduacién alcohdlica de al
menos 1 grado superior al minimo legal, constituyendo un producto de caracteristicas
organolépticas distintivas y propias, que ha sido objeto de tratamiento con madera.
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También se podra indicar una de las siguientes otras menciones complementarias de
calidad, siempre y cuando, no se haya indicado ninguna del inciso anterior:

a) (Clasico: Mencidn reservada para vinos que proceden de algunas de las variedades
tradicionales, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Sauvignon Gris y Sauvignon Vert integren la mezcla al menos en un 85% de su composicion
total, dandole caracteristicas organolépticas distintivas y propias.

b) Noble: Mencidn reservada para vinos que tienen una graduacién alcohoélica de al menos 16
grados, los cuales han sido obtenidos de uvas afectadas por pudricién noble.

c) Grand Cru: Mencién que debe usarse conjuntamente la Denominacién de Origen que
corresponda, tratandose de un vino de buena calidad.

Articulo 82 Bis.- Las siguientes menciones complementarias de calidad seran comprensivas
de los vinos que en cada caso se sefialan:

a) "Vino Generoso": Vino cuya graduacién alcohélica minima es de 142, alcanzada por
fermentacion natural, sin adicién de mosto concentrado.

b) "Afiejo": Vino encabezado con alcohol de vino, alcohol de vino rectificado o alcohol de
subproducto de uva, pudiendo ser edulcorado con mosto concentrado, debiendo cumplir con
los demas requisitos establecidos en el articulo 192 letra

c) del decreto supremo N278, de 1986, del Ministerio de Agricultura.

Articulo 82 Ter.- Los vinos con denominaciéon de origen, también podran utilizar las
siguientes menciones complementarias de calidad, siempre que no se haya utilizado ninguna
de las sefialadas en los articulos nimeros 82 y 82 Bis:

a) Reservado

b) Gran Vino.

Articulo 92.- Los vinos sin denominacién de origen, podran indicar en sus etiquetas la
expresién "Vino Elaborado con Cepajes Tradicionales”, la que no podra emplearse en vinos
provenientes de uva de mesa.

Articulo 10.- Los vinos sin denominacion de origen podran sefialar en sus etiquetas
menciones de cepaje y afio de cosecha, cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) El cepaje indicado debe intervenir en la mezcla en una proporciéon no inferior al 75% y
podra corresponder a alguna de las variedades indicadas en la letra b) del articulo 32 o a otras
no mencionadas en esa némina.
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b) En la etiqueta se podra indicar mezcla de hasta 3 variedades, en orden decreciente de
importancia, de izquierda a derecha, cuando la totalidad del vino provenga de las variedades
nombradas y siempre que el cepaje minoritario intervenga en la mezcla en una proporcién
minima de un 15%.

c) Cuando se haga mencién del afio de cosecha, los vinos del afio indicado deben intervenir
en la mezcla en una proporciéon no inferior al 75%.

d) Los requisitos indicados en las letras precedentes deberan ser verificados por el Servicio
Agricola y Ganadero o por una empresa certificadora, autorizada por éste.

En ningldn caso podran mezclarse vinos de mesa con vinos o mostos provenientes de
variedades de cepas viniferas tradicionales.

Articulo 10 bis.- Los envases en que se expenda vino de mesa deberdn contener en la
etiqueta principal la expresion "'Vino de Mesa", con caracteres no inferiores al 4% de la altura
total de la etiqueta, los que en ninglin caso podran tener una altura inferior a 10 milimetros.

Los caracteres tipograficos que se empleen para indicar la direcciéon o el nombre de la
ciudad o localidad en donde se envas6 el producto no deberan ser de un tamafio mayor que la
mitad del utilizado para sefialar que se trata de "vino de mesa''. Las demas menciones que se
contengan en las etiquetas se cefiiran a las normas generales establecidas por la legislacion
vigente.

Los vinos de mesa sélo podran expresar en su rotulaciéon la marca comercial y
recomendaciones a los consumidores, y no podran contener menciones de cepaje, de calidad,
ni afio de cosecha.

Articulo 11°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 8° y 9° precedentes, se podra
incluir en las etiquetas de estos vinos expresiones que correspondan a marcas comerciales
debidamente registradas, siempre que no creen confusién respecto de la denominacién de
origen, de las variedades de vid, del afio de cosecha, ni de las menciones de calidad
establecidas en este decreto.

Articulo 12°.- Para utilizar en las etiquetas las menciones a que se refiere el articulo 2° de
este decreto, sera necesario que el interesado se inscriba en un registro especial que para tal
efecto llevara el Servicio Agricola y Ganadero.

Articulo 13°.- El Director Nacional del Servicio Agricola y Ganadero podrd celebrar
convenios, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto supremo N° 138, de 1986, del Ministerio de
Agricultura, con personas juridicas del sector publico o privado para que, a través de sus
laboratorios, puedan efectuar las acciones de certificacion de vinos con denominaciéon de
origen, las que se denominardn empresas certificadoras autorizadas.

Articulo 14°.- Las empresas certificadoras autorizadas tendran las siguientes obligaciones:

a) Certificar todo lo relativo a denominacion de origen de los vinos y lugares de envase.
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b) Verificar y certificar todo lo que diga relaciéon con cepajes, afio de cosecha y signos
distintivos de calidad.

c) Verificar y certificar todo lo relacionado con la expresion "Embotellado en Origen", tanto de
vifias como de cooperativas adscritas al sistema.

d) Llevar un registro de las vifias y cooperativas vitivinicolas que suscriban convenio con la
empresa certificadora autorizada, respecto de lo indicado en las letras a), b) y c) precedentes.

Articulo 15°.- Créase una Comisién Asesora al Director Nacional del Servicio Agricola y
Ganadero, que tendra por funcion proponer las medidas necesarias que tiendan a
perfeccionar el sistema de denominacién de origen.

Articulo 162.- La Comisién Asesora estara constituida, a lo menos, por los siguientes
miembros designados o invitados a participar por el Director Nacional:

. Dos representantes del Servicio Agricola y Ganadero.
. Un representante de las Empresas Certificadoras Acreditadas.
. Tres representantes de los usuarios adheridos al sistema de denominacién de origen.

. Dos representantes técnicos que provengan de las Universidades y de la Asociacién de
Endlogos.

Articulo 17°.- Las empresas certificadoras a que se refiere el Articulo 13 llevaran un registro
de las materias primas de los productores que hayan contratado sus servicios, sobre la base,
entre otra, de la siguiente documentacion:

a) Declaracion de cosecha, con indicacién de Rol Unico Tributario, origen y cepaje.

b) Guias de despacho o facturas timbradas por el Servicio de Impuestos Internos que amparen
las compras de uva. Deberan indicar origen y cantidad de kilos de cada cepaje.

c) Copia de los contratos de compra de uva.

d) Declaracién de existencia, con indicaciéon de Rol Unico Tributario, origen y cepaje. Esta
declaracién debera ser coincidente con la que se presenta al Servicio Agricola y Ganadero.

Toda la documentacion anterior debera estar registrada en un libro o computacionalmente.

La documentacion de respaldo debera mantenerse permanentemente en el establecimiento
y estara siempre a disposicion de la empresa certificadora autorizada.

Articulo 18°.- Los analisis que sea menester practicar, podran ser efectuados por el Servicio
Agricola y Ganadero o por laboratorios autorizados por éste.

Articulo 19°.- La fiscalizacién de la zonificacion viticola o denominacién de origen y demas
normas de este reglamento, correspondera al Servicio Agricola y Ganadero.
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Las infracciones a lo dispuesto en el presente decreto serdn sancionadas conforme a lo
dispuesto en la Ley 18.455, sin perjuicio de las medidas que se fijen en los respectivos
convenios.

Articulo 20°.- Lo dispuesto en este decreto no se aplicara a los vinos especiales sefialados en
el Articulo 19° del decreto N° 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura.

Dero6ganse los decretos de Agricultura N° 257, de 5 de septiembre de 1979,y N° 82, de 26 de
marzo de 1980.

Articulo 21°.- Modificase el decreto N° 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura, en la
siguiente forma:

1.- Eliminanse las letras d) y g) del Articulo 19°.
2.- Suprimese el N° 9 del Articulo 63°.

3.- Agrégase el vino, a la lista de bebidas alcohdlicas del inciso primero del Articulo 30, en la
siguiente forma.

"Vino: 11,5 graduacion real”.

Agrégase inmediatamente a continuacidén de esa lista de bebidas alcohdlicas el siguiente
inciso: "En los vinos y vinos especiales se aceptard una tolerancia de medio grado bajo la
graduacion alcohdlica indicada en la etiqueta, siempre que no sea inferior a la graduaciéon
minima establecida para cada producto".

Articulo 22°.- El presente decreto comenzara a regir vencido el plazo de 6 meses desde su
publicacién en el Diario Oficial.

200



i)
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Santiago, 30 de diciembre de 1999.- Hoy se decretd lo que sigue:

Nuim. 521.- Visto: Lo dispuesto en DFL N2294, de 1960; Ley Organica del Ministerio de
Agricultura; la ley N218.455; el decreto N216, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores
que promulgé el "Acuerdo de Marrakech"”, en especial el Acuerdo sobre Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio; el decreto supremo N278,
de 1986, del Ministerio de Agricultura, y lo establecido en el articulo 322, N<28, de la
Constitucidén Politica de la Republica,

D e creto: Fijase el siguiente Reglamento de la Denominaciéon de Origen Pisco.

Articulo 12.- El presente reglamento regula el uso de la denominacién de origen pisco y las
condiciones, caracteristicas y modalidades que se deben cumplir respecto de la materia prima
a utilizar, elaboracién y envasado de este producto.

Articulo 22.- Para los efectos de este reglamento se entendera por:450
a) Laley: Laley 18.455.

b) Pisco: Es el aguardiente producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones
[II y IV del pails, elaborado por destilacion de vino genuino potable, proveniente de las
variedades de vides que se determinan en este reglamento, plantadas en dichas regiones.

c) Denominaciéon de Origen Pisco: Es la denominacién reservada por la ley para designar
exclusivamente al pisco en reconocimiento de sus especiales caracteristicas derivadas
fundamentalmente de los factores naturales y humanos tradicionales, propios e inherentes a
su origen geografico.

d) Zona Pisquera: Comprende a la totalidad de las regiones de Atacama y de Coquimbo.
e) Viticultor Pisquero: Es el productor de uvas pisqueras.
f) Vinificador Pisquero: Es el que transforma las uvas pisqueras en vino.

g) Destilador Pisquero: Es el productor de aguardiente obtenido de vino elaborado con uvas
pisqueras.

450 De acuerdo al art. 58 del Reglamento de la Ley 18.455, Decreto N2 78/1996 del Ministerio de
Agricultura: “Se dara el nombre de Pisco Sour al céctel producido y envasado en las Regiones Il y 1V,
preparado con pisco, zumo de limén o saborizante natural del mismo. Ademas podra contener aditivos
autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes y colorantes.

Su graduacion alcohdlica minima sera de 12 grados Gay-Lussac y su contenido minimo de impurezas
sera de 2,5 gramos por litro.

Se acepta que esta bebida se prepare con zumo de otras frutas citricas o saborizantes naturales de las
mismas, pero en tal caso al producto debera nominarse Pisco Sour, seguido del nombre de la fruta que
corresponda.”
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h) Envasador Pisquero: Es el que fracciona y acondiciona el aguardiente pisquero en
unidades de consumo.

i) Reglamento de la ley: Decreto supremo N278, de 1986, del Ministerio de Agricultura.

Las actividades sefialadas en las letras e), f), g) y h) deberan desarrollarse dentro de la zona
pisquera.

Articulo 32.- La proteccién que otorga la denominacién de origen pisco, comprende el
derecho al uso exclusivo de tal denominacion para identificar, distinguir y reconocer a dicho
producto, en la medida que se dé cumplimiento en forma integra y cabal a las disposiciones
legales y reglamentarias establecidas a su respecto.

La proteccidn, con arreglo al Acuerdo de Marrakech y al articulo 10 bis del Convenio de Paris
(1967), también comprende el derecho de los interesados para:

a) Oponerse, de acuerdo a las normas de la ley N219.039, a la utilizacién de algiin nombre de
ciudad, pueblo, localidad o villorio de las Regiones de Atacama y Coquimbo, como marca o
parte de ella, frase de propaganda publicitaria o como parte integrante de una etiqueta
correspondiente a la Clase 33 del Clasificador Marcario, para distinguir cualquier bebida
alcohdlica destilada derivada de la uva que no sea pisco. 451

b) Impedir la utilizacion de otras indicaciones geograficas que identifiquen bebidas
alcoholicas destiladas derivadas de la uva o de cualquiera de los signos distintivos del pisco en
esas bebidas, que pueda inducir al publico a confundirlas con la denominacién de origen
pisco, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicacién
geografica traducida o acompanada de expresiones tales como 'clase", "tipo", "estilo",
"imitacién" u otras analogas.

c) Denunciar, ante la autoridad correspondiente, como un acto de competencia desleal las
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo pueda inducir al publico a error sobre la
naturaleza, el modo de elaboracidn, las caracteristicas o la aptitud en el empleo del pisco.

Articulo 42.- Todo viticultor, vinificador, destilador y envasador pisquero debera inscribirse
en el respectivo registro que lleve al efecto el Servicio Agricola y Ganadero.

Articulo 52.- En la elaboracidon del pisco s6lo podra emplearse alcohol de vino proveniente de
las siguientes variedades de uva de la especie Vitis vinifera L., plantadas en la zona pisquera,
en adelante, ""uvas pisqueras':

- Moscatel de Alejandria o uva italia

- Moscatel Rosada o Pastilla

451 Véase art. 20 letra ]J) LPL.
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- Torontel

- Moscatel de Austria

- Pedro Jiménez

- Moscatel Blanca Temprana
- Chaselas Musque Vrai

- Moscatel Amarilla

- Moscato de Canelli

- Moscatel de Frontignan
- Moscatel de Hamburgo
- Moscatel Negra

- Muscat Orange

Las cinco primeras de las nombradas se reconocen como variedades principales, quedando
las ocho restantes como variedades accesorias.

En toda solicitud, declaracién e inscripcién en el o los registros que el Servicio Agricola y
Ganadero lleve al efecto, ya sea de plantacion, replante o injertaciéon de uvas pisqueras, se
deberan indicar las variedades principales y accesorias a utilizar.

Articulo 62.- Los viveros de cepas pisqueras deberan declarar su existencia al Servicio
Agricola y Ganadero y cumplir con las normas sefialadas en el parrafo 22 del Titulo II del
decreto ley N23.557, de 1981.

Articulo 72.- Las Plantas Pisqueras podran procesar uvas pisqueras con cualquier finalidad.

No se permitirad la elaboraciéon de pisco con uvas de grado de alcohol potencial inferior a
10,50° G.A.P.

Articulo 82.- DEROGADO

Articulo 92.- El proceso de destilacion del vino para la produccion de alcohol para Pisco,
debera hacerse en alambiques de ciclo discontinuo.

Articulo 102.- Los piscos deberan tener un contenido en acido volatiles totales no superior a
1,5 gramos por litro y un minimo de impurezas de 2,5 gramos por litro 100° Gay Lussac a
20°C de temperatura y su contenido en azicares no podra exceder en 5 gramos por litro. Sus
graduaciones alcohélicas minimas seran las que se indican a continuacion:
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a) Pisco Corriente o Tradicional: 30°
b) Pisco Especial: 35°

c) Pisco Reservado: 40°

d) Gran Pisco 43°

Con todo, habra una tolerancia de hasta medio grado inferior a los minimos sefialados en el
inciso anterior o en las etiquetas.

Articulo 112.- La destilacién de los vinos de cada temporada, comenzara inmediatamente que
éstos estén en condiciones para tal proposito, y no podra superar la fecha del 31 de enero del
afo siguiente.

Articulo 122.- Inmediatamente después de destilados los alcoholes para la elaboracion de
pisco, éstos deberan tener un reposo minimo de 60 dias.

Sélo los piscos cuyos alcoholes sean objeto de guarda con madera noble y por un tiempo
minimo de 180 dias, podran utilizar la referencia "guarda" en su identificacion, presentacion
y promocion.

Ala vez, sélo los piscos cuyos alcoholes sean objeto de envejecimiento en madera noble y por
un tiempo minimo de 360 dias, podran utilizar la referencia "envejecido” en su identificacion,
presentacién y promocidn.

En las plantas destiladoras debera llevarse actualizado un Libro Foliado en el cual se consigne
la informacién del estado de cada uno de los alcoholes, con respecto a las materias de que
trata este articulo.

Articulo 132.- El pisco debera envasarse en unidades de consumo, selladas, que mantengan
las caracteristicas del producto.

Articulo 142.- Las condiciones del envasado del Pisco seran las sefialadas en el Reglamento
de la Ley de Alcoholes.

Articulo 152.- Las organizaciones de viticultores pisqueros podran proponer los reglamentos
especificos que regulen las modalidades de cultivo, cosecha y transporte de uvas pisqueras,
atendiendo las diferentes zonas agroclimaticas existentes en la Il y IV Regiones del pais.

Articulo 162.- En todas aquellas materias no expresamente normadas por este reglamento,
regiran las disposiciones contenidas en el decreto supremo N278, de 1986, del Ministerio de
Agricultura.

Articulo 172.- Todas las instalaciones industriales destinadas a la elaboracién de Pisco,
deberan cumplir con la legislacién vigente respecto a la disposicion final de sus residuos
liquidos y solidos.
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Articulo 182.- Correspondera al Servicio Agricola y Ganadero la aplicacion, control y sanciéon
de las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento.

El Servicio Agricola y Ganadero podrd celebrar convenios con personas juridicas o
asociaciones gremiales en que se organicen los productores de pisco, sobre todas aquellas
materias que se estimen como necesarias para la difusién, promocién, perfeccionamiento,
desarrollo y proteccion de la Denominacién de Origen del Pisco Chileno.

Articulo 192.- Modificase el decreto supremo N2 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura,
en la siguiente forma:

a) Sustituyese en el inciso segundo del articulo 58 la expresidn "3,5 gramos por litro" por
"2,5 gramos por litro".

b) Derodganse los articulos 13 y 56.
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c. Tratados Multilaterales

En relacion a los tratados internaciones sobre propiedad industrial, es necesario sefialar que
los principales corresponden a:

- Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC)

El Convenio de Paris de 20 de marzo de 1883, corresponde a una convencién internacional
que establece principios basicos de protecciéon y estandares minimos de proteccion a
diferentes categorias de derechos de propiedad industrial. El Convenio de Paris, al igual que el
Convenio de Berna, establece una Unién para la consecucién de su fin, la proteccién de la
propiedad industrial, que de acuerdo al Art 1.2 del mismo comprende: “las patentes de
invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fdbrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia desleal”.

El Convenio de Paris ha sido revisado y modificado en varias oportunidades. La ultima
revision fue la efectuada en Estocolmo en 1967. Actualmente, el Convenio de Paris tiene 173
partes contratantes, entre ellas se encuentra nuestro pais al cual adhirié el 13 de marzo de
1991.

El Convenio de Paris establece algunos principios basicos. El primero de ellos, es el trato
nacional, en virtud del cual “Los nacionales de cada uno de los paises de la Unién gozardn en
todos los demds paises de la Union, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial,
de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales.”

El segundo principio mencionado en el Convenio, es el de prioridad, por el cual la
presentacién de una solicitud realizada en cualquiera de los paises de la Unién de Parfs,
otorga un plazo de 12 o 6 meses (dependiendo de la categoria de derecho de que se trate),
para presentar la misma solicitud en otros paises de la Unidn sin que ésta pierda los requisitos
para su otorgamiento.
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El tercer principio, establece que los estados podran: “tomar medidas legislativas, que prevean
la concesion de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrian resultar del ejercicio
del derecho exclusivo conferido por la patente.”

Por ultimo, el Convenio de Paris establece un plazo minimo de seis meses para pagar las tasas
de renovacion.

En relacion a otros tratados sobre propiedad industrial que tratan materias especificas, es
posible mencionar:

- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
- Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), es un acuerdo internacional administrado por la
OMPI que establece una estandarizacion de las formalidades de presentacion de solicitudes de
marcas comerciales. El TLT no establece un sistema de presentacién simultaneo como si lo
hace el PCT, sino que solamente simplifica y unifica formalidades de presentacion.

El Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), corresponde a un tratado
internacional que establece un sistema alternativo al nacional de presentacién de solicitudes
de patentes. Conforme al principio de territorialidad, la patente es valida sdlo para el pais en
la cual es presentada, lo que significa que un solicitante debe presentar una solicitud por cada
pais en el cual desee proteccion. Esta realidad es reconocida por el PCT y establece que una
sola solicitud de patente presentada en un lugar, se entiende presentada en varios paises a la
vez, sin necesidad de presentarlas materialmente en cada pais.

En relacién a otros tratados que sin ser la propiedad industrial su materia principal, tratan
aspectos muy especificos de la propiedad industrial, es posible mencionar los siguientes:

- Convenio sobre Aviacion Civil Internacional (Convenio de Chicago 1944)
- Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los
Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaiia
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El Convenio sobre Aviacion Internacional (Convenio de Chicago 1944) sefiala en su art. 27 que
no se podra dar lugar a embargo o detencidn de la aeronave si se alega que de alguna manera
infringe alguna patente, disefio o modelo debidamente concedidos o registrados en el Estado
en cuyo territorio haya penetrado la aeronave. Por otro lado, el art. 5 ter del Convenio de Paris
establece una norma similar en caso de navios y otros medios de locomocién aéreos y
terrestres.

El Tratado de Nairobi sobre la Proteccién del Simbolo Olimpico sefiala en su art. 1 que: “El
Tratado se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas
apropiadas, la utilizacién como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que
consista o contenga el Simbolo Olimpico, como lo define la Carta del Comité Olimpico
Internacional”.

El Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 incluye la proteccion de los simbolos de la
Cruz Roja.

Por ultimo, existen ciertos tratados relativos a la clasificacion de ciertas categorias de
propiedad industrial. La necesidad para la existencia de clasificaciones generalmente obedece
a dos razones. En primer lugar, y la mas importante, para facilitar la busqueda de objetos de
proteccién similares o idénticos a los que se pretenden proteger y en segundo lugar, como en
el caso de las marcas comerciales, la categorias del clasificador sirve para la determinacion del
monto de las tasas a cobrar por la solicitud de registro.

Tratados

i) Convenio de Paris para la protecciéon de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de
1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de
1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en
Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28
de septiembre de 1979

ii)  Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra el 27 de octubre de
1994

iii) Tratado de Cooperacién en materia de patentes (PCT), elaborado en Washington el 19
de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero
de 1984 y el 3 de octubre de 2001

iv)  Convenio sobre Aviacién Civil Internacional (Convenio de Chicago 1944)
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vi)

vii)

viii)

xi)

Tratado de Nairobi sobre la Proteccion del Simbolo Olimpico adoptado en Nairobi el 26
de septiembre de 1981

Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los
Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campafia

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, establecido en
Budapest el 28 de abril de 1977
y enmendado el 26 de septiembre de 1980

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979

Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificaciéon Internacional de los
elementos figurativos de las marcas, establecido en Viena el 12 de junio de 1983 y
enmendado el 1 de octubre de 1985

Arreglo de Locarno que establece una Clasificacién Internacional para los Dibujos y
Modelos Industriales, Firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28
de septiembre de 1979

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacién Internacional de Patentes del 24 de
marzo de 1971
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i) Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial452

Articulo 1
Articulo 2

Articulo 3

Articulo 4

Articulo 4bis

Articulo 4ter

Articulo 4quater

Articulo 5

Articulo 5 bis

Articulo 5ter

Articulo 5quater

Articulo 5quinquies

Tabla de Contenidos
: Constitucion de la Unién; ambito de la propiedad industrial
: Trato nacional a los nacionales de los paises de la Unién

: Asimilacion de determinadas categorias de personas a los nacionales
de los paises de la Unién

: A. a L. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes:
division de la solicitud

: Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma
invencidn en diferentes paises

: Patentes: mencidn del inventor en la patente

: Patentes: posibilidad de patentar en caso de restriccion legal de la
venta

A. Patentes: introduccion de objetos, falta o insuficiencia de
explotacidn, licencias obligatorias. - B. Dibujos y modelos industriales:
falta de explotacién, introducciéon de objetos. - C. Marcas: falta de
utilizacidn, formas diferentes, empleo por copropietarios. - D. Patentes,
modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y
menciones

: Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el
pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes:
rehabilitaciéon

: Patentes: libre introduccion de objetos patentados que formen parte
de aparatos de locomocién

: Patentes: introduccién de productos fabricados en aplicacién de un
procedimiento patentado en el pais de importacion

: Dibujos y modelos industriales

452 Decreto N2 425 de 1991 del Ministerio de Relaciones Exteriores que Promulga el Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial adoptado Paris, el 20 de Marzo de 1883.
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Articulo 6

Articulo 6bis

Articulo 6ter

Articulo 6quater

Articulo 6quinquies

Articulo 6sexies

Articulo 6septies

Articulo 7
Articulo 7bis
Articulo 8

Articulo 9

Articulo 10

Articulo 10bis

Articulo 10ter

Articulo 11

Articulo 12
Articulo 13
Articulo 14
Articulo 15

Articulo 16

: Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccién de la
misma marca en diferentes paises

: Marcas: marcas notoriamente conocidas

: Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos
oficiales de control y emblemas de  organizaciones
intergubernamentales

: Marcas: transferencia de la marca

: Marcas: proteccion de las marcas registradas en un pais de la Unién
en los demas paises de la Union (clausula «tal cual es»)

: Marcas: marcas de servicio

: Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del
titular sin su autorizacion

: Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca
: Marcas: marcas colectivas
: Nombres comerciales

: Marcas, nombres comerciales: embargo a la importacidn, etc., de los
productos que lleven ilicitamente una marca o un nombre comercial

: Indicaciones falsas: embargo a la importacidn, etc., de los productos
que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o
sobre la identidad del productor, etc.

: Competencia desleal

Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia
desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente

: Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas: proteccion temporaria en ciertas exposiciones internacionales

: Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial
: Asamblea de la Unién

: Comité Ejecutivo

: Oficina Internacional

: Finanzas
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Articulo 17

Articulo 18

Articulo 19

Articulo 20

Articulo 21

Articulo 22

Articulo 23

Articulo 24

Articulo 25

Articulo 26

Articulo 27

Articulo 28

Articulo 29

Articulo 30

: Modificacién de los Articulos 13a 17

: Revisién de los Articulos 1a 12y 18 a 30

: Arreglos particulares

: Ratificacién o adhesion de los paises de la Unidn; entrada en vigor
: Adhesién de los paises externos a la Union; entrada en vigor
: Efectos de la ratificacién o de la adhesién

: Adhesidn a Actas anteriores

: Territorios

: Aplicacidén del Convenio en el plano nacional

: Denuncia

: Aplicacién de Actas anteriores

: Diferencias

: Firma, lenguas, funciones del depositario

: Clausulas transitorias
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Articulo 1
Constitucion de la Union; ambito de la propiedad industrial

1) Los paises a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Uni6én para la
proteccién de la propiedad industrial.

2) La proteccién de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencion, los
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio,
las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como la represidn de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su acepcién mas amplia y se aplica no sélo a la
industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias
agricolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

4) Entre las patentes de invencién se incluyen las diversas especies de patentes industriales
admitidas por las legislaciones de los paises de la Unidn, tales como patentes de importacidn,
patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adicion, etc.

Articulo 2
Trato nacional a los nacionales de los paises de la Union

1) Los nacionales de cada uno de los paises de la Unién gozaran en todos los demas paises de
la Unidn, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las
leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio
de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos
tendran la misma proteccién que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus
derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los
nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condicién de domicilio o de establecimiento en el pais donde la
proteccién se reclame podra ser exigida a los nacionales de los paises de la Unién para gozar
de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislaciéon de cada uno de los
paises de la Unidn relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, as{
como a la eleccién de domicilio o a la constituciéon de un mandatario, que sean exigidas por las
leyes de propiedad industrial.
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Articulo 3

Asimilacién de determinadas categorias de personas a los nacionales de los paises de la
Unidn

Quedan asimilados a los nacionales de los paises de la Unién aquellos nacionales de paises que
no forman parte de la Unién que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o
comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los paises de la Unién.

Articulo 4

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencidn, de modelo
de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fabrica o de comercio, en alguno de los
paises de la Unién o su causahabiente, gozarj, para efectuar el depoésito en los otros paises, de
un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depdsito que tenga valor de
depésito nacional regular, en virtud de la legislaciéon nacional de cada pais de la Unién o de
tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre paises de la Unién.

3) Por depdsito nacional regular se entiende todo depdsito que sea suficiente para determinar
la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que se trate, cualquiera que sea la
suerte posterior de esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depdsito efectuado posteriormente en alguno de los demas paises de la
Unidn, antes de la expiracién de estos plazos, no podra ser invalidado por hechos ocurridos en
el intervalo, en particular, por otro depoésito, por la publicacién de la invenciéon o su
explotacién, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de
la marca, y estos hechos no podran dar lugar a ningin derecho de terceros ni a ninguna
posesion personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del dia de la primera solicitud
que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislacién
interior de cada pais de la Unién.

C.
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1) Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las patentes de
invencidn y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y
para las marcas de fabrica o de comercio.453

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depoésito de la primera solicitud; el
dia del depésito no esta comprendido en el plazo.

3) Si el dltimo dia del plazo es un dia legalmente feriado o un dia en el que la oficina no se abre
para recibir el deposito de las solicitudes en el pais donde la proteccion se reclama, el plazo
sera prorrogado hasta el primer dia laborable que siga.

4) Debera ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depdsito sera el punto de
partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una
primera solicitud anterior en el sentido del parrafo 2) arriba mencionado, depositada en el
mismo pais de la Unién, con la condicion de que esta solicitud anterior, en la fecha del
depdsito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber
estado sometida a inspeccién publica y sin dejar derechos subsistentes, y que todavia no haya
servido de base para la reivindicacién del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podra
nunca mas servir de base para la reivindicacién del derecho de prioridad.

D.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depdsito anterior estara obligado a indicar en
una declaracion la fecha y el pais de este depdsito. Cada pais determinara el plazo maximo en
que debera ser efectuada esta declaracidn.

2) Estas indicaciones seran mencionadas en las publicaciones que procedan de la
Administraciéon competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los paises de la Unién podran exigir de quien haga una declaracién de prioridad la
presentacién de una copia de la solicitud (descripcién, dibujos, etc.) depositada
anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administracion que hubiera
recibido dicha solicitud, quedara dispensada de toda legalizacién y en todo caso podra ser
depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados
a partir de la fecha del depésito de la solicitud posterior. Se podra exigir que vaya
acompafiada de un certificado de la fecha del depdsito expedido por dicha Administracién y
de una traduccion.

4) No se podran exigir otras formalidades para la declaracién de prioridad en el momento del
depésito de la solicitud. Cada pais de la Unién determinara las consecuencias de la omisiéon de
las formalidades previstas por el presente articulo, sin que estas consecuencias puedan
exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podran ser exigidos otros justificativos.

453 Véase art. 20 bis y art. 34 LPL
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Quien se prevaliere de la prioridad de un depdsito anterior estara obligado a indicar el
numero de este depdsito; esta indicacion serd publicada en las condiciones previstas por el
parrafo 2) arriba indicado.

E.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un pais en virtud de un
derecho de prioridad basado sobre el depésito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad
sera el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Ademas, estd permitido depositar en un pais un modelo de utilidad en virtud de un derecho
de prioridad basado sobre el depdsito de una solicitud de patente y viceversa.

F.

Ningtn pais de la Unién podra rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo
de que el depositante reivindica prioridades multiples, aun cuando éstas procedan de paises
diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades
contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes
cuya prioridad es reivindicada, con la condiciéon, en los dos casos, de que haya unidad de
invencion, segun la ley del pais.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya
prioridad es reivindicada, el depdsito de la solicitud posterior da origen a un derecho de
prioridad en las condiciones normales.

G.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podra dividir la
solicitud en cierto nimero de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la
fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podra el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente,
conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello
hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada pais de la Uniéon tendra la facultad
de determinar las condiciones en las cuales esta divisién sera autorizada.

H.

La prioridad no podra ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invencion
para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la
solicitud presentada en el pais de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la
solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

L
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1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un pais en el que los solicitantes
tengan derecho a solicitar, a su eleccién, una patente o un certificado de inventor, daran
origen al derecho de prioridad instituido por el presente articulo en las mismas condiciones y
con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invencion.

2) En un pais donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su eleccion, una patente o
un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozara, conforme a las
disposiciones del presente articulo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de
prioridad basado sobre el depoésito de una solicitud de patente invencién, de modelo de
utilidad o de certificado de inventor.

Articulo 4bis

Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invencidn en diferentes
paises

1) Las patentes solicitadas en los diferentes paises de la Unién por los nacionales de paises de
la Unidén seran independientes de las patentes, obtenidas para la misma invencién en los otros
paises adheridos o no a la Unién.

2) Esta disposicién debera ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que
las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el
punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la
duracion normal.

3) Ella se aplicara a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.

4) Sucedera lo mismo, en el caso de adhesién de nuevos paises, para las patentes existentes en
una y otra parte en el momento de la adhesidn.

5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozaran, en los diferentes paises de la
Unién, de una duracién igual a aquella de la que gozarian si hubiesen sido solicitadas o
concedidas sin el beneficio de prioridad.

Articulo 4ter
Patentes: mencion del inventor en la patente

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

Articulo 4quater

Patentes: posibilidad de patentar en caso de restriccion legal de la venta
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La concesion de una patente no podra ser rehusada y una patente no podra ser invalidada por
el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado
esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislacién nacional.

Articulo 5

A. Patentes: introduccion de objetos, falta o insuficiencia de explotacion, licencias obligatorias
B. Dibujos y modelos industriales: falta de explotacion, introduccion de objetos

C. Marcas: falta de utilizacion, formas diferentes, empleo por copropietarios

D. Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y menciones
A.

1) La introduccidn, por el titular de la patente, en el pais donde la patente ha sido concedida,
de objetos fabricados en otro de los paises de la Unién no provocara su caducidad.

2) Cada uno de los paises de la Union tendra la facultad de tomar medidas legislativas, que
prevean la concesion de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrian resultar
del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotacidn.

3) La caducidad de la patente no podra ser prevista sino para el caso en que la concesion de
licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna accién de
caducidad o de revocacién de una patente podra entablarse antes de la expiracion de dos afios
a partir de la concesidn de la primera licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podra ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de
explotacién antes de la expiracién de un plazo de cuatro afios a partir del depoésito de la
solicitud de patente, o de tres afios a partir de la concesidon de la patente, apliciAndose el plazo
que expire mas tarde; sera rechazada si el titular de la patente justifica su inaccién con
excusas legitimas. Dicha licencia obligatoria sera no exclusiva y no podra ser transmitida, aun
bajo la forma de concesién de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del
establecimiento mercantil que explote esta licencia.

5) Las disposiciones que preceden seran aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de
las modificaciones necesarias.

B.

La proteccién de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad
cualquiera, sea por falta de explotacién, sea por introduccién de objetos semejantes a los que
estan protegidos.

C.
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1) Si en un pais fuese obligatoria la utilizacién de la marca registrada, el registro no podra ser
anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su
inaccion.

2) El empleo de una marca de fabrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que
difiera por elementos que no alteren el caracter distintivo de la marca en la forma en que ésta
ha sido registrada en uno de los paises de la Unidn, no ocasionara la invalidacién del registro,
ni disminuira la proteccién concedida a la marca.

3) El empleo simultdneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por
establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca
segun las disposiciones de la ley nacional del pais donde la proteccion se reclama, no impedira
el registro, ni disminuird en manera alguna la proteccién concedida a dicha marca en
cualquier pais de la Unién, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al publico a
error y que no sea contrario al interés publico.

D.

Ningtn signo o mencién de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fabrica o
de comercio o de deposito del dibujo o modelo industrial se exigira sobre el producto, para el
reconocimiento del derecho.

Articulo 5bis

Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de
mantenimiento de los derechos;

Patentes: rehabilitacion

1) Se concedera un plazo de gracia, que debera ser de seis meses como minimo, para el pago
de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial,
mediante el pago de una sobretasa, si la legislacion nacional lo impone.454

2) Los paises de la Unién tiene la facultad de prever la rehabilitaciéon de las patentes de
invencién caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Articulo 5ter

Patentes: libre introducciéon de objetos patentados que formen parte de aparatos de
locomocién

454 Véase art. 18 LPI.
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En cada uno de los paises de la Unién no se considerara que ataca a los derechos del titular de
la patente:

(i) El empleo, a bordo de navios de los demas paises de la Union, de medios que constituyan el
objeto de su patente en el casco del navio, en las maquinas, aparejos, aparatos y demas
accesorios, cuando dichos navios penetren temporal o accidentalmente en aguas del pais, con
la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navio;

(ii) El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcciéon o
funcionamiento de los aparatos de locomocion aérea o terrestre de los demas paises de la
Unién o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o
accidentalmente en el pais.

Articulo 5quater

Patentes: introduccién de productos fabricados en aplicaciéon de un procedimiento patentado
en el pais de importacion

Cuando un producto es introducido en un pais de la Unién donde existe una patente que
protege un procedimiento de fabricacién de dicho producto, el titular de la patente tendra,
con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislacion del pais de
importacion le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los
productos fabricados en dicho pais.

Articulo 5quinquies
Dibujos y modelos industriales

Los dibujos y modelos industriales seran protegidos en todos los paises de la Union.

Articulo 6

Marcas: condiciones de registro, independencia de la proteccion de la misma marca en
diferentes paises

1) Las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio seran
determinadas en cada pais de la Unién por su legislacidn nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un pais de la Unién en cualquier
pais de la Unién no podra ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido
depositada, registrada o renovada en el pais de origen.
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3) Una marca, regularmente registrada en un pais de la Unidn, serd considerada como
independiente de las marcas registradas en los demés paises de la Unién, comprendiéndose
en ello el pais de origen.

Articulo 6bis
Marcas: marcas notoriamente conocidas

1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite,
bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fabrica o de comercio que constituya la reproducciéon, imitaciéon o traduccion,
susceptibles de crear confusiéon, de una marca que la autoridad competente del pais del
registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion

de tal marca notoriamente conocida o una imitacién susceptible de crear confusién con ésta.
455

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha del registro para
reclamar la anulacién de dicha marca. Los paises de la Unidn tienen la facultad de prever un
plazo en el cual debera ser reclamada la prohibicidn del uso. 456

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicién de uso de las marcas
registradas o utilizadas de mala fe.457

Articulo 6ter

Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y
emblemas de organizaciones intergubernamentales

1)

(a) Los paises de la Union acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas
apropiadas, la utilizacién, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas
de fabrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de
armas, banderas y otros emblemas de Estado de los paises de la Unidn, signos y punzones

455 Véase art. 20 letra g) LPIL.
456 Véase art. 27 bis LPI.
457 Véase art. 27 LPL.
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oficiales de control y de garantia adoptados por ellos, asi como toda imitaciéon desde el punto
de vista heraldico.*>8

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (a) que antecede se aplican igualmente a los
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones
internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios paises de la Unién sean
miembros, con excepcion de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a
asegurar su proteccion. 459

(c) Ningtn pais de la Unién podra ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la
letra (b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes
de la entrada en vigor, en ese pais, del presente Convenio. Los paises de la Unién no estan
obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilizacién o el registro considerado en la
letra (a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espiritu del publico, un
vinculo entre la organizacién de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas,
siglas o denominaciones, o si esta utilizacion o registro no es verosimilmente de naturaleza tal
que haga inducir a error al publico sobre la existencia de un vinculo entre quien lo utiliza y la
organizacion.

2) La prohibicién de los signos y punzones oficiales de control y garantia se aplicara
solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas
sobre mercancias del mismo género o de un género similar.

3)

(a) Para la aplicacién de estas disposiciones, los paises de la Unién acuerdan comunicarse
reciprocamente, por mediacién de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado,
signos y punzones oficiales de control y garantia que desean o deseardn colocar, de manera
absoluta o dentro de ciertos limites, bajo la proteccidn del presente articulo, asi como todas
las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada pais de la Uni6n pondra a
disposicién del publico, en tiempo habil, las listas notificadas. Sin embargo, esta notificacion
no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (b) del parrafo 1) del presente articulo no son
aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones
de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a
los paises de la Union por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo pais de la Unién podrd, en un plazo de doce meses a partir de la recepcion de la
notificacién, transmitir por mediacién de la Oficina Internacional, al pais o a la organizacion
internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

458 Véase art. 20 letra a) LPI.
459 Véase art. 20 letra a) LPI.
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5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el parrafo 1) arriba mencionado se
aplicardn solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de
los paises de la Unién y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas
disposiciones s6lo seran aplicables a las marcas registradas después de los dos meses
siguientes a la recepcion de la notificacidn prevista en el parrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los paises tendran la facultad de hacer anular incluso las marcas
registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y
punzones.

8) Los nacionales de cada pais que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado,
signos y punzones de su pais, podran utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro pais.

9) Los paises de la Unién se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de
los escudos de armas de Estado de los otros paises de la Unidn, cuando este uso sea de
naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son 6bice para el ejercicio, por los paises, de la facultad
de rehusar o de invalidar, en conformidad al parrafo 3) de la seccién B, del Articulo
6quinquies, las marcas que contengan, sin autorizacidn, escudos de armas, banderas y otros
emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un pais de la Unidn, asi
como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales
mencionados en el parrafo 1) arriba indicado.

Articulo 6quater
Marcas: transferencia de la marca

1) Cuando, conforme a la legislaciéon de un pais de la Unién, la cesiéon de una marca no sea
valida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del
negocio al cual la marca pertenece, sera suficiente para que esta validez sea admitida, que la
parte de la empresa o del negocio situada en este pais sea transmitida al cesionario con el
derecho exclusivo de fabricar o de vender alli los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposicion no impone a los paises de la Unién la obligacién de considerar como valida
la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal
que indujera al publico a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la
naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.
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Articulo 6quinquies

Marcas: proteccion de las marcas registradas en un pais de la Unidon en los demas
paises de la Union (clausula «tal cual es»)

A.

1) Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pais de origen sera
admitida para su depdsito y protegida tal cual es en los demas paises de la Unidn, salvo las
condiciones indicadas en el presente articulo. Estos paises podran, antes de proceder al
registro definitivo, exigir la presentacion de un certificado de registro en el pais de origen,
expedido por la autoridad competente. No se exigira legalizacién alguna para este certificado.

2) Sera considerado como pais de origen el pais de la Unién donde el depositante tenga un
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de
ese tipo en la Unidn, el pais de la Uniéon donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en
la Unidn, el pais de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un pais de la Unidn.

B.

Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo no podran ser
rehusadas para su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes:

(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el pais donde la
proteccién se reclama; 460

(ii) cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas exclusivamente por
signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de produccién, o
que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y
constantes del comercio del pais donde la proteccién se reclama; 461

(iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular, cuando sean capaces
de engaiiar al publico. Se entiende que una marca no podra ser considerada contraria al orden
publico por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposicién de la legislacion
sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposicién misma se refiera al orden publico. 462

En todo caso queda reservada la aplicacion del Articulo 10bis.

C.

460 Es decir, por la configuracion de alguna causal de rechazo. Véase arts. 20 letra f) y h) LPL
461 Véase art. 20 letra e) LPL.
462 Véase art. 20 letra k) LPL
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1) Para apreciar si la marca es susceptible de proteccién se deberan tener en cuenta todas las
circunstancias de hecho, principalmente la duraciéon del uso de la marca.

2) No podran ser rehusadas en los demas paises de la Unién las marcas de fabrica o de
comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el pais de origen sé6lo
por elementos que no alteren el caracter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas,
en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado pais de origen.

D.

Nadie podra beneficiarse de las disposiciones del presente articulo si la marca para la que se
reivindica la proteccién no ha sido registrada en el pais de origen.

E.

Sin embargo, en ningln caso, la renovacion del registro de una marca en el pais de origen
implicara la obligacién de renovar el registro en los otros paises de la Unién donde la marca
hubiere sido registrada.

F.

Los depositos de marcas efectuados en el plazo del Articulo 4 adquiriran el beneficio de
prioridad, incluso cuando el registro en el pais de origen no se efectie sino después del
término de dicho plazo.

Articulo 6sexies
Marcas: marcas de servicio

Los paises de la Unidén se comprometen a proteger las marcas de servicio. No estan obligados
a prever el registro de estas marcas.463

Articulo 6septies

Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su
autorizacion

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los paises de la
Unidn solicita, sin autorizacién de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre,
en uno o varios de estos paises, el titular tendra el derecho de oponerse al registro solicitado o
de reclamar la anulacién o, si la ley del pais lo permite, la transferencia a su favor del citado
registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.464

463 Véase art. 19 LPI.
464 Véase art. 20 letra k) LPIL
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2) El titular de la marca tendr3, en las condiciones indicadas en el parrafo 1) que antecede, €l
derecho de oponerse a la utilizaciéon de su marca por su agente o representante, si no ha
autorizado esta utilizacion.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual
el titular de una marca debera hacer valer los derechos previstos en el presente articulo.

Articulo 7
Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca

La naturaleza del producto al que la marca de fabrica o de comercio ha de aplicarse no puede,
en ningun caso, ser obstaculo para el registro de la marca.

Articulo 7bis
Marcas: marcas colectivas

1) Los paises de la Unién se comprometen a admitir el depésito y a proteger las marcas
colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de
origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial.

2) Cada pais decidira sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha
de ser protegida y podra rehusar la proteccidn si esta marca es contraria al interés publico.

3) Sin embargo, la proteccion de estas marcas no podra ser rehusada a ninguna colectividad
cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de origen, por el motivo de que no esté
establecida en el pais donde la protecciéon se reclama o de que no se haya constituido
conforme a la legislacion del pais.

Articulo 8
Nombres comerciales

El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Unidn sin obligaciéon de depdsito
o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio.

Articulo 9

Marcas, nombres comerciales: embargo a la importacidn, etc., de los productos que
lleven ilicitamente una marca o un nombre comercial
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1) Todo producto que lleve ilicitamente una marca de fabrica o de comercio o un nombre
comercial serd embargado al importarse en aquellos paises de la Unién en los cuales esta
marca o este nombre comercial tengan derecho a la proteccidn legal.

2) El embargo se efectuara igualmente en el pais donde se haya hecho la aplicacidn ilicita, o en
el pais donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuara a instancia del Ministerio publico, de cualquier otra autoridad
competente, o de parte interesada, persona fisica o moral, conforme a la legislacion interna de
cada pais.

4) Las autoridades no estaran obligadas a efectuar el embargo en caso de transito.

5) Si la legislacion de un pais no admite el embargo en el momento de la importacion, el
embargo se sustituira por la prohibicién de importacién o por el embargo en el interior.

6) Si la legislacion de un pais no admite ni el embargo en el momento de la importacidn, ni la
prohibicién de importacion, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislacion
se modifique en consecuencia, estas medidas seran sustituidas por las acciones y medios que
la ley de dicho pais concediese en caso semejante a los nacionales.

Articulo 10

Indicaciones falsas: embargo a la importacién, etc., de los productos que lleven
indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del
productor, etc.

1) Las disposiciones del articulo precedente seran aplicadas en caso de utilizacién directa o
indirecta de una indicacién falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad
del productor, fabricante o comerciante.

2) Sera en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona fisica o moral, todo
productor, fabricante o comerciante dedicado a la produccidn, la fabricacién o el comercio de
ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o
en la regiéon donde esta localidad esté situada, o en el pais falsamente indicado, o en el pais
donde se emplea la indicacién falsa de procedencia.*65

Articulo 10bis

Competencia desleal

465 Véase art. 4 dela Ley 20.169 sobre Competencia Desleal
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1) Los paises de la Unidn estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unién
una proteccién eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos
honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberan prohibirse:

(i) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren
inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacidn, las caracteristicas, la
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Articulo 10ter

Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos
legales; derecho a proceder judicialmente+66

1) Los paises de la Unién se comprometen a asegurar a los nacionales de los demas paises de
la Unién los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos
en los Articulos 9, 10 y 10bis.

2) Se comprometen, ademas, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones
de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya
existencia no sea contraria a las leyes de sus paises, proceder judicialmente o ante las
autoridades administrativas, para la represion de los actos previstos por los Articulos 9, 10 y
10bis, en la medida en que la ley del pais donde la proteccién se reclama lo permita a los
sindicatos y a las asociaciones de este pais.

Articulo 11

Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: proteccion
temporaria en ciertas exposiciones internacionales

1) Los paises de la Unién concederan, conforme a su legislaciéon interna, una proteccién
temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos
industriales, asi como a las marcas de fabrica o de comercio, para los productos que figuren en

466 Véase arts. 3y 4 dela Ley 20.169 sobre Competencia Desleal
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las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el
territorio de alguno de ellos.

2) Esta proteccién temporaria no prolongara los plazos del Articulo 4. Si, mas tarde, el
derecho de prioridad fuese invocado, la Administraciéon de cada pais podra contar el plazo a
partir de la fecha de la introducciéon del producto en la exposicion.

3) Cada pais podra exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de
introduccién, los documentos justificativos que juzgue necesario.

Articulo 12
Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial

1) Cada pais de la Unién se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad
industrial y una oficina central para la comunicacién al publico de las patentes de invencion,
los modelos de utilidad, los dibujos 0o modelos industriales y las marcas de fabrica o de
comercio.

2) Este servicio publicara una hoja oficial periddica. Publicara regularmente:

(a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designacién de las
invenciones patentadas;

(b) las reproducciones de las marcas registradas.

Articulo 13
Asamblea de la Unidon
1)

(2) La Uni6n tendra una Asamblea compuesta por los paises de la Unién obligados por los
Articulos 13 a 17.

(b) El gobierno de cada pais miembro estara representado por un delegado que podra ser
asistido por suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegacion seran sufragados por el gobierno que la haya designado.
2)
(a) La Asamblea:

(i) tratara de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unién y a la
aplicacion del presente Convenio;
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(ii) dara instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo
sucesivo «la Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la
Organizacion»), en relacién con la preparacion de las conferencias de revision, teniendo
debidamente en cuenta las observaciones de los paises de la Unién que no estén obligados por
los Articulos 13 a17;

(iii) examinara y aprobara los informes y las actividades del Director General de la
Organizacion relativos a la Union y le dara todas las instrucciones necesarias en lo referente a
los asuntos de la competencia de la Union;

(iv) elegira a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;

(v) examinara y aprobara los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dara
instrucciones;

(vi) fijara el programa, adoptara el presupuesto bienal de la Unién y aprobara sus balances de
cuentas;

(vii) adoptara el reglamento financiero de la Unidn;

(viii) creara los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para
alcanzar los objetivos de la Unidn;

(ix) decidira qué paises no miembros de la Unién y qué organizaciones intergubernamentales
e internacionales no gubernamentales, podran ser admitidos en sus reuniones a titulo de
observadores;

(x) adoptara los acuerdos de modificacién de los Articulos 13 a 17;
(xi) emprendera cualquier otra acciéon apropiada para alcanzar los objetivos de la Union;
(xii) ejercera las demas funciones que implique el presente Convenio;

(xiii) ejercera, con la condicién de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que
establece la Organizacion.

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la
Organizacion, la Asamblea tomarda sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité
de Coordinacién de la Organizacion.

3)

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado (b), un delegado no podra representar mas
que a un solo pafs.

(b) Los paises de la Union agrupados en virtud de un arreglo particular en el seno de una
oficina comun que tenga para cada uno de ellos el caracter de servicio nacional especial de la
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propiedad industrial, al que se hace referencia en el Articulo 12, podran estar representados
conjuntamente, en el curso de los debates, por uno de ellos.

4)
(a) Cada pais miembro de la Asamblea dispondra de un voto.
(b) La mitad de los paises miembros de la Asamblea constituira el quérum.

(c) No obstante las disposiciones del apartado (b), si el nimero de paises representados en
cualquier sesién es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los paises
miembros de la Asamblea, ésta podra tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la
Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sélo seran ejecutivas si se
cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicara dichas decisiones a los
paises miembros que no estaban representados, invitdndolos a expresar por escrito su voto o
su abstencion dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicacion.
Si, al expirar dicho plazo, el nimero de paises que hayan asi expresado su voto o su abstencién
asciende al nimero de paises que faltaban para que se lograse el quérum en la sesion, dichas
decisiones seran ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoria necesaria.

(d) Sin perjuicio de las disposiciones del Articulo 17.2), las decisiones de la Asamblea se
tomaran por mayoria de dos tercios de los votos emitidos.

(e) La abstencion no se considerara como un voto.
5)

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado (b), un delegado no podra votar mas que en
nombre de un solo pafs.

(b) Los paises de la Uni6n a los que se hace referencia en el parrafo 3)(b) se esforzaran, como
regla general, en hacerse representar por sus propias delegaciones en las reuniones de la
Asamblea. Ello no obstante, si por razones excepcionales, alguno de los paises citados no
pudiese estar representado por su propia delegacion, podra dar poder a la delegacién de otro
de esos paises para votar en su nombre, en la inteligencia de que una delegaciéon no podra
votar por poder mas que por un solo pais. El correspondiente poder debera constar en un
documento firmado por el Jefe del Estado o por el Ministro competente.

6) Los paises de la Unién que no sean miembros de la Asamblea serdn admitidos a sus
reuniones en calidad de observadores.

7)

(a) La Asamblea se reunira una vez cada dos afios en sesioén ordinaria, mediante convocatoria
del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo
lugar donde la Asamblea General de la Organizacion.
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(b) La Asamblea se reunira en sesion extraordinaria, mediante convocatoria del Director
General, a peticion del Comité Ejecutivo o a peticion de una cuarta parte de los paises
miembros de la Asamblea.

8) La Asamblea adoptara su propio reglamento interior.

Articulo 14

Comité Ejecutivo

1) La Asamblea tendra un Comité Ejecutivo.
2)

(a) El Comité Ejecutivo estard compuesto por los paises elegidos por la Asamblea entre los
paises miembros de la misma. Ademads, el pais en cuyo territorio tenga su Sede la
Organizacion dispondr3, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Articulo 16.7)(b).

(b) El gobierno de cada pais miembro del Comité Ejecutivo estard representado por un
delegado que podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegacion seran sufragados por el gobierno que la haya designado.

3) El niimero de paises miembros del Comité Ejecutivo correspondera a la cuarta parte del
numero de los paises miembros de la Asamblea. En el calculo de los puestos a proveerse, no se
tomard en consideracion el resto que quede después de dividir por cuatro.

4) En la eleccidon de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendra en cuenta una
distribucion geografica equitativa y la necesidad de que todos los paises que formen parte de
los Arreglos particulares establecidos en relaciéon con la Unién figuren entre los paises que
constituyan el Comité Ejecutivo.

5)

(a) Los miembros del Comité Ejecutivo permaneceran en funciones desde la clausura de la
reunion de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunién ordinaria
siguiente de la Asamblea.

(b) Los miembros del Comité Ejecutivo seran reelegibles hasta el limite maximo de dos tercios
de los mismos.

(c) La Asamblea reglamentara las modalidades de la eleccidn y de la posible reeleccion de los
miembros del Comité Ejecutivo.

6)
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(a) El Comité Ejecutivo:
(i) preparara el proyecto de orden del dia de la Asamblea;

(ii) someterd a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de
presupuesto bienales de la Unién preparados por el Director General;

(iii) [suprimido]

(iv) sometera a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periédicos
del Director General y los informes anuales de intervencion de cuentas;

(v) tomara todas las medidas necesarias para la ejecucién del programa de la Uni6én por el
Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las
circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;

(vi) ejercera todas las demas funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente
Convenio.

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la
Organizacion, el Comité Ejecutivo tomara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del
Comité de Coordinacién de la Organizacion.

7)

(a) El Comité Ejecutivo se reunira en sesién ordinaria una vez al ailo, mediante convocatoria
del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar
donde el Comité de Coordinacidn de la Organizacidn.

(b) El Comité Ejecutivo se reunira en sesiéon extraordinaria, mediante convocatoria del
Director General, bien a iniciativa de éste, bien a peticiéon de su Presidente o de a una cuarta
parte de sus miembros.

8)

(a) Cada pais miembro del Comité Ejecutivo dispondra de un voto.

(b) La mitad de los paises miembros del Comité Ejecutivo constituira el quérum.
(c) Las decisiones se tomaran por mayoria simple de los votos emitidos.

(d) La abstencién no se considerara como un voto.

(e) Un delegado no podra representar mas que a un solo pais y no podra votar mas que en
nombre de él.
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9) Los paises de la Unién que no sean miembros del Comité Ejecutivo seran admitidos a sus
reuniones en calidad de observadores.

10) El Comité Ejecutivo adoptara su propio reglamento interior.

Articulo 15
Oficina Internacional
1)

(a) Las tareas administrativas que incumben a la Unién serdn desempeifiadas por la Oficina
Internacional, que sucede a la Oficina de la Unién, reunida con la Oficina de la Unién instituida
por el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas.

(b) La Oficina Internacional se encargara especialmente de la Secretaria de los diversos
6rganos de la Union.

(c) El Director General de la Organizacién es el mas alto funcionario de la Unién y la
representa.

2) La Oficina Internacional reunira y publicara informaciones relativas a la proteccion de la
propiedad industrial. Cada pais de la Unién comunicara lo antes posible a la Oficina
Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la
protecciéon de la propiedad industrial y facilitarda a la Oficina Internacional todas las
publicaciones de sus servicios competentes en materia de propiedad industrial que interesen
directamente a la proteccion de la propiedad industrial y que la Oficina Internacional
considere de interés para sus actividades.

3) La Oficina Internacional publicarad una revista mensual.

4) La Oficina Internacional facilitara a los paises de la Unién que se lo pidan informaciones
sobre cuestiones relativas a la proteccion de la propiedad industrial.

5) La Oficina Internacional realizara estudios y prestara servicios destinados a facilitar la
proteccién de la propiedad industrial.

6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participaran, sin
derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier
otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal
designado por él, sera ex officio secretario de esos 6rganos.

7)
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(a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperaciéon con
el Comité Ejecutivo, preparara las conferencias de revision de las disposiciones del Convenio
que no sean las comprendidas en los Articulos 13 a 17.

(b) La Oficina Internacional podra consultar a las organizaciones intergubernamentales e
internacionales no gubernamentales en relacién con la preparaciéon de las conferencias de
revision.

(c) El Director General y las personas que él designe participaran, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de esas conferencias.

8) La Oficina Internacional ejecutara todas las demas tareas que le sean atribuidas.

Articulo 16

Finanzas

1)

(a) La Uni6n tendra un presupuesto.

(b) El presupuesto de la Unién comprendera los ingresos y los gastos propios de la Unidn, su
contribucién al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, asi como, en su caso, la
suma puesta a disposicion del presupuesto de la Conferencia de la Organizacion.

(c) Se consideraran gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos
exclusivamente a la Unidn, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas
por la Organizacion. La parte de la Unidn en esos gastos comunes sera proporcional al interés
que tenga en esos gastos.

2) Se establecera el presupuesto de la Unién teniendo en cuenta las exigencias de
coordinacién con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organizacidn.

3) El presupuesto de la Unidn se financiara con los recursos siguientes:
(i) las contribuciones de los paises de la Unidn;

(ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por
cuenta de la Unidn;

(iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la
Unidn y los derechos correspondientes a esas publicaciones;

(iv) las donaciones, legados y subvenciones;

(v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.
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4)

(a) Con el fin de determinar su cuota de contribucion al presupuesto, cada pais de la Unién
quedara incluido en una clase y pagard sus contribuciones anuales sobre la base de un
numero de unidades fijado de la manera siguiente:

(O T — 25
Clase Il ..coouevnnee 20
Clase III .....cuvunne. 15
Clase IV ......... 10
Clase V ... 5
Clase VI ....ccuunune. 3
Clase VII ....coueeen. 1

(b) A menos que lo haya hecho ya, cada pais indicara, en el momento del depésito de su
instrumento de ratificacion o de adhesion, la clase a la que desea pertenecer. Podra cambiar
de clase. Si escoge una clase inferior, el pais debera dar cuenta de ello a la Asamblea durante
una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrard en vigor al comienzo del afio civil
siguiente a dicha reunidn.

(c) La contribucion anual de cada pais consistira en una cantidad que guardar3, con relacién a
la suma total de las contribuciones anuales de todos los paises al presupuesto de la Unién, la
misma proporcién que el nimero de unidades de la clase a la que pertenezca con relacién al
total de las unidades del conjunto de los paises.

(d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada afio.

(e) Un pais atrasado en el pago de sus contribuciones no podra ejercer su derecho de voto, en
ninguno de los érganos de la Unién de los que sea miembro, cuando la cuantia de sus atrasos
sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos afios completos
transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos drganos podrd permitir a ese pais que
continte ejerciendo el derecho de voto en dicho érgano si estima que el atraso resulta de
circunstancias excepcionales e inevitables.

(f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se
continuard aplicando, el presupuesto del afio precedente, conforme a las modalidades
previstas en el reglamento financiero.

5) La cuantia de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina
Internacional por cuenta de la Union, sera fijada por el Director General, que informara de ello
a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.
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6)

(a) La Unién poseera un fondo de operaciones constituido por una aportacion tnica efectuada
por cada uno de los paises de la Union. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidira
sobre su aumento.

(b) La cuantia de la aportaciéon unica de cada pais al citado fondo y de su participacion en el
aumento del mismo serdn proporcionales a la contribucién del pais correspondiente al afio en
el curso del cual se constituy6 el fondo o se decidi6 el aumento.

(c) La proporcidn y las modalidades de pago seran determinadas por la Asamblea, a propuesta
del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinacion de la Organizacién.

7)

(a) El Acuerdo de Sede concluido con el pais en cuyo territorio la Organizacién tenga su
residencia, prevera que ese pais conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere
insuficiente. La cuantia de esos anticipos y las condiciones en que seran concedidos seran
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el pais en cuestiéon y la Organizacion.
Mientras tenga obligacion de conceder esos anticipos, ese pais tendrd un puesto, ex officio, en
el Comité Ejecutivo.

(b) El pais al que se hace referencia en el apartado (a) y la Organizacion tendran cada uno el
derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificaciéon por escrito.
La denuncia producira efecto tres afios después de terminado el afio en el curso del cual haya
sido notificada.

8) De la intervencion de cuentas se encargaran, segin las modalidades previstas en el
reglamento financiero, uno o varios paises de la Unién, o interventores de cuentas que, con su
consentimiento, seran designados por la Asamblea.

Articulo 17
Modificacion de los Articulos 13 a 17

1) Las propuestas de modificaciéon de los Articulos 13, 14, 15, 16 y del presente articulo
podran ser presentadas por todo pais miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por
el Director General. Esas propuestas seran comunicadas por este ultimo a los paises
miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la
Asamblea.

2) Todas las modificaciones de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)
deberan ser adoptadas por la Asamblea. La adopcion requerira tres cuartos de los votos
emitidos; sin embargo, toda modificaciéon del Articulo 13 y del presente parrafo requerira
cuatro quintos de los votos emitidos.
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3) Toda modificacion de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1) entrara en
vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificacién escrita de su
aceptacion, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales,
de tres cuartos de los paises que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la
modificacién hubiese sido adoptada. Toda modificaciéon de dichos articulos asi aceptada
obligara a todos los paises que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la
modificacion entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda
modificaciéon que incremente las obligaciones financieras de los paises de la Unién, sé6lo
obligara a los paises que hayan notificado su aceptacion de la mencionada modificacion.

Articulo 18
Revision de los Articulos 1a12y 18 a 30

1) El presente Convenio se sometera a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras
que tiendan a perfeccionar el sistema de la Union.

2) A tales efectos, se celebraran, entre los delegados de los paises de la Unidn, conferencias
que tendran lugar, sucesivamente, en uno de esos paises.

3) Las modificaciones de los Articulos 13 a 17 estaran regidas por las disposiciones del
Articulo 17.

Articulo 19
Arreglos particulares

Queda entendido que los paises de la Unién se reservan el derecho de concertar
separadamente entre si arreglos particulares para la proteccién de la propiedad industrial, en
tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.

Articulo 20
Ratificacion o adhesion de los paises de la Unién; entrada en vigor
1)

(a) Cada uno de los paises de la Unién que haya firmado la presente Acta podra ratificarla y, si
no la hubiere firmado, podra adherirse a ella. Los instrumentos de ratificaciéon y de adhesion
seran depositados ante el Director General.

(b) Cada uno de los paises de la Unién podra declarar, en su instrumento de ratificacién o de
adhesion, que su ratificacion o su adhesion no es aplicable:
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(i) alos Articulos 1a 12,0
(ii) alos Articulos 13 a 17.

(c) Cada uno de los paises de la Unioén que, de conformidad con el apartado (b), haya excluido
de los efectos de su ratificacion o de su adhesién a uno de los dos grupos de Articulos a los que
se hace referencia en dicho apartado podra, en cualquier momento ulterior, declarar que
extiende los efectos de su ratificaciéon o de su adhesiéon a ese grupo de articulos. Tal
declaracién sera depositada ante el Director General.

2)

(a) Los Articulos 1 a 12 entraran en vigor, respecto de los diez primeros paises de la Unién
que hayan depositado instrumentos de ratificacién o de adhesién sin hacer una declaraciéon
como la que permite el parrafo 1)(b)(i), tres meses después de efectuado el depédsito del
décimo de esos instrumentos de ratificacién o de adhesion.

(b) Los Articulos 13 a 17 entraran en vigor, respecto de los diez primeros paises de la Unién
que hayan depositado instrumentos de ratificacién o de adhesién sin hacer una declaracion
como la que permite el parrafo 1)(b)(ii), tres meses después de efectuado el depdsito del
décimo de esos instrumentos de ratificacion o de adhesidn.

(c) Sin perjuicio de la entrada en vigor inicial, segtin lo dispuesto en los anteriores apartados
(a) y (b), de cada uno de los dos grupos de articulos a los que se hace referencia en el parrafo
1)(b)(i) y (ii), y sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1)(b), los Articulos 1 a 17 entraran
en vigor, respecto de cualquier pais de la Unién que no figure entre los mencionados en los
citados apartados (a) y (b) que deposite un instrumento de ratificacién o de adhesion, asi
como respecto de cualquier pais de la Unién que deposite una declaraciéon en cumplimiento
del parrafo 1)(c), tres meses después de la fecha de la notificacién, por el Director General, de
ese deposito, salvo cuando, en el instrumento o en la declaracién, se haya indicado una fecha
posterior. En este ultimo caso, la presente Acta entrara en vigor, respecto de ese pais, en la
fecha asi indicada.

3) Respecto de cada pais de la Unidn que deposite un instrumento de ratificacion o de
adhesion, los Articulos 18 a 30 entraran en vigor en la primera fecha en que entre en vigor
uno cualquiera de los grupos de Articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)(b) por
lo que respecta a esos paises de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2)(a), (b) o (c).

Articulo 21

Adhesion de los paises externos a la Unidn; entrada en vigor
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1) Todo pais externo a la Unién podra adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser
miembro de la Unién. Los instrumentos de adhesion se depositaran ante el Director General.

2)

(a) Respecto de cualquier pais externo a la Uniéon que haya depositado su instrumento de
adhesiéon un mes o mds antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Acta,
ésta entrarda en vigor en la fecha en que las disposiciones hayan entrado en vigor por primera
vez por cumplimiento del Articulo 20.2)(a) o (b), a menos que, en el instrumento de adhesion,
no se haya indicado una fecha posterior; sin embargo:

(i) silos Articulos 1 a 12 no han entrado en vigor a esa fecha, tal pais estara obligado, durante
un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitucion de
ellas, por los Articulos 1 a 12 del Acta de Lisboa;

(ii) si los Articulos 13 a 17 no han entrado en vigor a esa fecha, tal pais estara obligado,
durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en
sustitucion de ellas, por los Articulos 13 y 14. 3),4) y 5) del Acta de Lisboa.

Si un pais indica una fecha posterior en su instrumento de adhesidn, la presente Acta entrara
en vigor, respecto de ese pais, en la fecha asi indicada.

(b) Respecto de todo pais externo a la Unién que haya depositado su instrumento de adhesién
en una fecha posterior a la entrada en vigor de un solo grupo de articulos de la presente Acta,
o en una fecha que le preceda en menos de un mes, la presente Acta entrard en vigor, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado (a), tres meses después de la fecha en la cual su
adhesion haya sido notificada por el Director General, a no ser que se haya indicado una fecha
posterior en el instrumento de adhesion. En este ultimo caso, la presente Acta entrard en
vigor, respecto de ese pais, en la fecha asi indicada.

3) Respecto de todo pais externo a la Unién que haya depositado su instrumento de adhesion
después de la fecha de entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, o dentro del mes
anterior a esa fecha, la presente Acta entrara en vigor tres meses después de la fecha en la
cual su adhesion haya sido notificada por el Director General, a no ser que en el instrumento
de adhesion se haya indicado una fecha posterior. En este ultimo caso, la presente Acta
entrara en vigor, respecto de ese pais, en la fecha asi indicada.

Articulo 22

Efectos de la ratificacion o de la adhesion
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Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en los Articulos 20.1)(b) y 28.2), la
ratificaciéon o la adhesidn supondran, de pleno derecho, la accesiéon a todas las clausulas y la
admision para todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

Articulo 23
Adhesion a Actas anteriores

Después de la entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, ningin pais podra
adherirse a las Actas anteriores del presente Convenio.

Articulo 24
Territorios

1) Cualquier pais podra declarar en su instrumento de ratificacion o de adhesién, o podra
informar por escrito al Director General, en cualquier momento ulterior, que el presente
Convenio sera aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaracién o
la notificacion, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.

2) Cualquier pais que haya hecho tal declaracién o efectuado tal notificacién podra, en
cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser
aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.

3)

(a) La declaracion hecha en virtud del parrafo 1) surtira efecto en la misma fecha que la
ratificacién o la adhesién, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la
notificacién efectuada en virtud de este parrafo surtira efecto tres meses después de su
notificaciéon por el Director General.

(b) La notificacién hecha en virtud del parrafo 2) surtira efecto doce meses después de su
recepcion por el Director General.

Articulo 25
Aplicacion del Convenio en el plano nacional

1) Todo pais que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de
conformidad con su Constitucion, las medidas necesarias para asegurar la aplicacion del
presente Convenio.
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2) Se entiende que, en el momento en que un pais deposita un instrumento de ratificacion o
de adhesion, se halla en condiciones, conforme a su legislacién interna, de aplicar las
disposiciones del presente Convenio.

Articulo 26
Denuncia
1) El presente Convenio permanecera en vigor sin limitacién de tiempo.

2) Todo pais podra denunciar la presente Acta mediante notificacion dirigida al Director
General. Esta denuncia implicara también la denuncia de todas las Actas anteriores y no
producira efecto mas que respecto al pais que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo
el Convenio respecto de los demas paises de la Union.

3) La denuncia surtira efecto un ano después de la fecha en que el Director General haya
recibido la notificacién.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente articulo no podra ser ejercida por un pais
antes de la expiracion de un plazo de cinco afios contados desde la fecha en que se haya hecho
miembro de la Union.

Articulo 27
Aplicacion de Actas anteriores

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los paises a los cuales se aplique, y en la
medida en que se aplique, al Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883 y a las Actas de
revisién subsiguientes.

2)

(a) Respecto de los paises a los que no sea aplicable la presente Acta, o no lo sea en su
totalidad, pero a los cuales fuere aplicable el Acta de Lisboa del 31 de octubre de 1958, esta
ultima quedard en vigor en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la
reemplace en virtud del parrafo 1).

(b) Igualmente, respecto de los paises a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes
de ella, ni el Acta de Lisboa, quedara en vigor el Acta de Londres del 2 de junio de 1934, en su
totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del parrafo 1).

(c) Igualmente, respecto de los paises a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes
de ella, ni el Acta de Lisboa, ni el Acta de Londres, quedara en vigor el Acta de La Haya del 6 de
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noviembre de 1925, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en
virtud del parrafo 1).

3) Los paises externos a la Unién que lleguen a ser partes de la presente Acta, la aplicaran en
sus relaciones con cualquier pais de la Uniédn que no sea parte de esta Acta o que, siendo parte,
haya hecho la declaracién prevista en el Articulo 20.1)(b)(i). Dichos paises admitiran que el
pais de la Union de que se trate pueda aplicar, en sus relaciones con ellos, las disposiciones del
Acta mas reciente de la que él sea parte.

Articulo 28
Diferencias

1) Toda diferencia entre dos o mas paises de la Unién, respecto de la interpretacién o de la
aplicacion del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por via de negociacion,
podra ser llevada por uno cualquiera de los paises en litigio ante la Corte Internacional de
Justicia mediante peticion hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los
paises en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional serd informada
sobre la diferencia presentada a la Corte por el pais demandante. La Oficina informara a los
demas paises de la Unién.

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificacion o
de adhesion, todo pais podra declarar que no se considera obligado por las disposiciones del
parrafo 1). Las disposiciones del parrafo 1) no serdn aplicables en lo que respecta a toda
diferencia entre uno de esos paises y los demas paises de la Unién.

3) Todo pais que haya hecho una declaracién con arreglo a lo dispuesto en el parrafo 2) podra
retirarla, en cualquier momento, mediante una notificacion dirigida al Director General.

Articulo 29
Firma, lenguas, funciones del depositario
1)

(a) La presente Acta serd firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositara en
poder del Gobierno de Suecia.

(b) El Director General establecerad textos oficiales, después de consultar a los gobiernos
interesados, en los idiomas aleman, espafiol, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros
idiomas que la Asamblea pueda indicar.
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(c) En caso de controversia sobre la interpretaciéon de los diversos textos, hara fe el texto
francés.

2) La presente Acta queda abierta a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.

3) El Director General remitira dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas
por el Gobierno de Suecia a los gobiernos de todos los paises de la Unién y al gobierno de
cualquier otro pais que lo solicite.

4) El Director General registrara la presente Acta en la Secretaria de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificara a los gobiernos de todos los paises de la Unién las firmas, los
depésitos de los instrumentos de ratificacion o de adhesién y las declaraciones comprendidas
en esos instrumentos o efectuadas en cumplimento del Articulo 20.1)(c), la entrada en vigor
de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las
notificaciones hechas en conformidad al Articulo 24.

Articulo 30
Clausulas transitorias

1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerara que las
referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organizacién o al Director
General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Unién o a su Director.

2) Los paises de la Unién que no estén obligados por los Articulos 13 a 17 podran, si lo desean,
ejercer durante cinco afios, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la
Organizacion, los derechos previstos en los Articulos 13 a 17 de la presente Acta, como si
estuvieran obligados por esos articulos. Todo pais que desee ejercer los mencionados
derechos depositara ante el Director General una notificaciéon escrita que surtira efecto en la
fecha de su recepcidn. Esos paises serdn considerados como miembros de la Asamblea hasta
la expiracién de dicho plazo.

3) Mientras haya paises de la Unién que no se hayan hecho miembros de la Organizacién, la
Oficina Internacional de la Organizacién y el Director General ejerceran igualmente las
funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unién y a su Director.

4) Una vez que todos los paises de la Unién hayan llegado a ser miembros de la Organizacidn,
los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unién pasaran a la Oficina Internacional
de la Organizacién.
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ii)

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

Articulo 4

Articulo 5

Articulo 6

Articulo 7

Articulo 8

Articulo 9

Articulo 10

Articulo 11

Articulo 12

Articulo 13

Articulo 14

Articulo 15

Articulo 16

Articulo 17

Articulo 18

Articulo 19

Articulo 20

Articulo 21

Tabla de Contenidos

: Expresiones abreviadas

: Marcas a las que se aplica el Tratado

: Solicitud

: Representacion; domicilio legal

: Fecha de presentacion

: Registro Uinico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases
: Division de la solicitud y el registro

: Firma

: Clasificacion de productos y/o servicios

: Cambios en los nombres o en las direcciones

: Cambio en la titularidad

: Correccion de un error

: Duracidn y renovacidn del registro

: Observaciones en caso de rechazo previsto

: Obligacion de cumplir con el Convenio de Paris

: Marcas de servicio

: Reglamento

: Revisién; protocolos

: Procedimiento para ser parte en el Tratado

: Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones

: Reservas
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Articulo 22 : Disposiciones transitorias

Articulo 23 : Denuncia del Tratado
Articulo 24 : Idiomas del Tratado; firma
Articulo 25  : Depositario

Articulo 1
Expresiones abreviadas
Alos efectos del presente Tratado y salvo indicacién expresa en contrario:

i) se entendera por «Oficina» el organismo encargado del registro de las marcas por una Parte
Contratante»;

ii) se entendera por «registro» el registro de una marca por una Oficina;
iii) se entendera por «solicitud» una solicitud de registro;

iv) el término «persona» se entendera referido tanto a una persona natural como a una
persona juridica;

v) se entendera por «titular» la persona indicada en el registro de marcas como titular del
registro;

vi) se entendera por «registro de marcas» la recopilacién de los datos mantenida por una
Oficina, que incluye el contenido de todos los registros y todos los datos inscritos respecto de
dichos registros, cualquiera que sea el medio en que se almacene dicha informacidn;

vii) se entenderd por «Convenio de Paris» el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, firmado en Paris el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y
modificada;

viii) se entendera por «Clasificacién de Niza» la clasificacién establecida por el Arreglo de Niza
relativo a la Clasificaciéon Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, firmado en Niza el 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada;

ix) se entendera por «Parte Contratante» cualquier Estado u organizacién intergubernamental
parte en el presente Tratado;

x) se entendera que las referencias a un «instrumento de ratificacién» incluyen referencias a
instrumentos de aceptacidn y aprobacion;

xi) se entenderd por «Organizacién» la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual;

xii) se entendera por «Director General» el Director General de la Organizacion;
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xiii) se entendera por «Reglamento» el Reglamento del presente Tratado a que se refiere el
Articulo 17.

Articulo 2
Marcas a las que se aplica el Tratado
1) Naturaleza de las marcas

a) El presente Tratado se aplicard a las marcas que consistan en signos visibles, bien
entendido que sélo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas
tridimensionales estaran obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas. 467

b) El presente Tratado no se aplicara a los hologramas ni a las marcas que no consistan en
signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.

2) Tipos de marcas

a) El presente Tratado se aplicara a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a
servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios.

b) El presente Tratado no se aplicara a las marcas colectivas, marcas de certificacion y marcas
de garantia.

Articulo 3
Solicitud
1) Indicaciones o elementos contenidos en una solicitud o que la acompafian; tasa

a) Cualquier Parte Contratante podra exigir que una solicitud contenga algunas o todas las
indicaciones o elementos siguientes: 468 469

i) una peticion de registro;
ii) el nombre y la direccion del solicitante;

iii) el nombre de un Estado de que sea nacional el solicitante, si es nacional de algin Estado, el
nombre de un Estado en que el solicitante tenga su residencia, si la tuviere, y el nombre de un
Estado en que el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, si
lo tuviere;

467 Véase art. 19 LPL.
468 Véase art. 9y 10 del Reglamento LPI.
469 Véase art. 6 Convenio de Paris.
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iv) cuando el solicitante sea una persona juridica, la naturaleza juridica de dicha persona
juridica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, en
virtud de cuya legislacion se haya constituido la mencionada persona juridica;

v) cuando el solicitante sea un representante, el nombre y la direccién de ese representante;

vi) cuando se exija un domicilio legal en virtud de lo dispuesto en el Articulo 4.2)b), dicho
domicilio;

vii) cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, una
declaracién en la que se reivindique la prioridad de dicha solicitud anterior, junto con
indicaciones y pruebas en apoyo de la declaracion de prioridad que puedan ser exigidas en
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 4 del Convenio de Paris; 470

viii) cuando el solicitante desee prevalerse de cualquier proteccion resultante de la exhibicién
de productos y/o servicios en una exposicién, una declaraciéon a tal efecto, junto con
indicaciones en apoyo de esa declaracion, tal como lo requiera la legislacién de la Parte
Contratante;

ix) cuando la Oficina de la Parte Contratante utilice caracteres (letras y ndmeros) que se
consideren estandar y el solicitante desee que la marca se registre y se publique en caracteres
estandar, una declaracion a tal efecto;

x) cuando el solicitante desee reivindicar el color como caracteristica distintiva de la marca,
una declaracion a tal efecto, asi como el nombre o nombres del color o colores reivindicados y
una indicacioén, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese
color;

xi) cuando la marca sea tridimensional, una declaracién a tal efecto; 471
xii) una o mas reproducciones de la marca;

xiii) una transliteracion de la marca o de ciertas partes de la marca;
xiv) una traduccién de la marca o de ciertas partes de la marca; 472

xv) los nombres de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro, agrupados
de acuerdo con las clases de la Clasificacion de Niza, precedido cada grupo por el nimero de la
clase de esa Clasificacidn a que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en
el orden de las clases de dicha Clasificacion; 473

xvi) una firma de la persona especificada en el parrafo 4);

470 Véase art. 20 y 58 y siguientes del RLPL
471Véase art. 20 letra i) LPL

472 Véase art. 9 letra b) del Reglamento LPI.

473 Véase art. 23 LPI, art. 9 letra c) y art. 26 del RLPI.
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xvii) una declaracién de intencién de usar la marca, tal como lo estipule la legislacién de la
Parte Contratante. 474

b) El solicitante podra presentar en lugar o ademas de la declaracién de intencién de usar la
marca, a que se hace referencia en el apartado a)xvii), una declaracién de uso efectivo de la
marca y pruebas a tal efecto, tal como lo estipule la legislacion de la Parte Contratante.

c) Cualquier Parte Contratante podra solicitar que, respecto de la solicitud, se paguen tasas a
la Oficina. 475

2) Presentacion Por lo que se refiere a los requisitos de presentacion de la solicitud, ninguna
Parte Contratante rechazara la solicitud, 476

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujecion a lo dispuesto en el
parrafo 3), en un formulario correspondiente al Formulario de solicitud previsto en el
Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisiéon de comunicaciones a la Oficina por
telefacsimile y la solicitud se transmita de esta forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmision corresponde, con sujecién a lo dispuesto en el parrafo 3), al formulario de
solicitud mencionado en el punto i).

3) Idioma Cualquier Parte Contratante podra exigir que la solicitud se presente en el idioma o
en uno de los idiomas admitidos por la Oficina. Cuando la Oficina admita mas de un idioma,
podra exigirse al solicitante que cumpla con cualquier otro requisito en materia de idioma
aplicable respecto de la Oficina, a reserva de que no podra exigir que la solicitud esté
redactada en mas de un idioma. 477

4) Firma

a) La firma mencionada en el parrafo 1)a)xvi) podra ser la firma del solicitante o la firma de
su representante.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante podra exigir que las
declaraciones mencionadas en el parrafo 1)a)xvii) y b) estén firmadas por el propio
solicitante incluso si tiene un representante.

5) Solicitud tnica para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases La misma
solicitud podra referirse a varios productos y/o servicios independientemente de que
pertenezcan a una o varias clases de la Clasificacién de Niza.

6) Uso efectivo Cualquier Parte Contratante podra exigir que, cuando se haya presentado una
declaracién de intencion de usar la marca en virtud del parrafo 1)a)xvii), el solicitante

474 En nuestra legislacidn no se exige declaracion de intencién de uso de la marca.
475 Véase art. 18 Bis By art. 23 Bis A LPI.

476 Véase art. 9y 10 del RLPL

477 Véase art. 15 LPI.
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presente a la Oficina, dentro de un plazo fijado por la ley y con sujecién al plazo minimo
prescrito en el Reglamento, pruebas del uso efectivo de la marca, tal como lo exija la
mencionada ley.

7) Prohibicién de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podra exigir que se cumplan
respecto de la solicitud requisitos distintos de los mencionados en los parrafos 1) a 4) y 6). En
particular, no se podra exigir respecto de la solicitud mientras esté en tramite:

i) que se suministre cualquier tipo de certificado o extracto de un registro de comercio;

ii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad industrial o comercial, ni que se
presenten pruebas a tal efecto;

iii) que se indique que el solicitante ejerce una actividad que corresponde a los productos y/o
servicios enumerados en la solicitud, ni que se presenten pruebas a tal efecto;

iv) que se presenten pruebas a los efectos de que la marca ha sido registrada en el registro de
marcas de otra Parte Contratante o de un Estado parte en el Convenio de Paris que no sea una
Parte Contratante, salvo cuando el solicitante invoque la aplicaciéon del Articulo 6quinquies
del Convenio de Paris.

8) Pruebas Cualquier Parte Contratante podra exigir que se presenten pruebas a la Oficina
durante el examen de la solicitud, cuando la Oficina pueda dudar razonablemente de la
veracidad de cualquier indicacién o elemento contenido en la solicitud.

Articulo 4
Representacion; domicilio legal

1) Representantes admitidos a ejercer Toda Parte Contratante podrad exigir que una
persona nombrada representante a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina sea
un representante admitido a ejercer en la Oficina. 478

2) Representacion obligatoria; domicilio legal

a) Toda Parte Contratante podra exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la
Oficina, toda persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial
real y efectivo en su territorio esté representada por un representante. 479

b) Toda Parte Contratante, en la medida en que no exija la representacion de conformidad con
el apartado a), podra exigir que, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, la
persona que no tenga una residencia ni un establecimiento industrial o comercial real y
efectivo en su territorio tenga un domicilio legal en ese territorio.

478 Véase art. 15 LPI.
479 Véase art. 2 LPI.
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3) Poder

a) Cuando una Parte Contratante permita o exija que un solicitante, un titular o cualquier otra
persona interesada esté representada por un representante ante la Oficina, podra exigir que el
representante sea nombrado en una comunicaciéon separada (denominada en adelante
«poder»), indicando el nombre del solicitante, del titular o de la otra persona, segiin proceda,
y firmada por el mismo. 480

b) El poder podra referirse a una o mas solicitudes y/o registros identificados en el poder o,
con sujecion a cualquier excepcion indicada por la persona designante, a todas las solicitudes
y/o registros existentes o futuros de esa persona.

c) El poder podra limitar las facultades del representante a ciertos actos. Cualquier Parte
Contratante podra exigir que todo poder en virtud del cual el representante tenga derecho a
retirar una solicitud o a renunciar a un registro, contenga una indicacién expresa a tal efecto.

d) Cuando se presente en la Oficina una comunicaciéon de una persona que se designe en la
comunicacion como un representante, pero en el momento de recibir la comunicacién la
Oficina no estuviera en posesion del poder necesario, la Parte Contratante podra exigir que el
poder se presente en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujecion al
plazo minimo establecido en el Reglamento. Cualquier Parte Contratante podra disponer que,
cuando el poder no haya sido presentado en la Oficina en el plazo fijado por la Parte
Contratante, la comunicacidn realizada por dicha persona no tendra ninguin efecto.

e) Por lo que se refiere a los requisitos de presentacion y contenido del poder, ninguna Parte
Contratante rechazara los efectos del poder,

i) cuando el poder se presente por escrito en papel si, con sujecion a lo dispuesto en el parrafo
4), se presenta en un formulario correspondiente al Formulario de poder previsto en el
Reglamento,

ii) cuando la Parte Contrante permita la transmisién de comunicaciones a la Oficina por
telefacsimile y el poder se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmision corresponde, con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 4), al Formulario de poder
mencionado en el punto i).

4) Idioma Cualquier Parte Contratante podra exigir que el poder se presente en el idioma o
en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

5) Referencia al poder Cualquier Parte Contratante podra exigir que cualquier comunicacién
a esa Oficina efectuada por un representante a los fines de un procedimiento ante esa Oficina,
contenga una referencia al poder sobre cuya base actua el representante.

480 Véase art. 15 LPI.
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6) Prohibicion de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podra exigir que se cumplan
requisitos distintos de los referidos en los parrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas
en esos parrafos.

7) Pruebas Toda Parte Contratante podra exigir que se presenten pruebas a la Oficina cuando
la Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicacién contenida en
cualquiera de las comunicaciones referidas en los parrafos 2) a 5).

Articulo 5
Fecha de presentacion
1) Requisitos permitidos

a) Con sujecion a lo dispuesto en el apartado b) y en el parrafo 2), una Parte Contratante
asignara como fecha de presentacién de la solicitud la fecha en que la Oficina haya recibido las
siguientes indicaciones y elementos en el idioma previsto en el Articulo 3.3):

i) una indicacién expresa o implicita de que se pretende registrar una marca;
ii) indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;

iii) indicaciones suficientes para entrar en contacto por correo con el solicitante o con su
representante, si lo hubiere;

iv) una reproduccion suficientemente clara de la marca cuyo registro se solicita;
v) la lista de los productos y/o servicios para los que se solicita el registro;

vi) cuando sea aplicable el Articulo 3.1)a)xvii) o b), la declaracién a que se hace referencia en
el Articulo 3.1)a)xvii) o la declaracién y las pruebas a que se hace referencia en el Articulo
3.1)b), respectivamente, tal como lo estipule la legislacién de la Parte Contratante, debiendo
estas declaraciones, si la mencionada legislacion asi lo estipula, estar firmadas por el propio
solicitante incluso si tiene representante.

b) Cualquier Parte Contratante podra asignar como fecha de presentacion de la solicitud la
fecha en la que la Oficina reciba sélo algunas, en lugar de todas, las indicaciones y elementos
mencionados en el apartado a), o los reciba en un idioma distinto del exigido en virtud del
Articulo 3.3).

2) Requisito adicional permitido

a) Una Parte Contratante podrad prever que no se asignara ninguna fecha de presentacion
mientras no se hayan pagado las tasas exigidas.

b) Una Parte Contratante sélo podra exigir el cumplimiento del requisito mencionado en el
apartado a) si exigia su cumplimiento en el momento de adherirse al presente Tratado.
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3) Correcciones y plazos Las modalidades y plazos para las correcciones previstas en los
parrafos 1) y 2) se prescribiran en el Reglamento.

4) Prohibicién de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podra pedir que se cumplan
requisitos distintos de los mencionados en los parrafos 1) y 2) respecto de la fecha de
presentacion.

Articulo 6
Registro inico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases

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

Articulo 7
Division de la solicitud y el registro
1) Division de la solicitud 481

a) Toda solicitud que enumere varios productos y/o servicios (denominada en adelante
«solicitud inicial») podrj,

i) por lo menos hasta la decisién de la Oficina sobre el registro de la marca,

ii) durante cualquier procedimiento de oposicidn contra la decision de la Oficina de registrar
la marca,

iii) durante cualquier procedimiento de apelacién contra la decisién relativa al registro de la
mareca, ser dividida por el solicitante o a peticion suya en dos o mas solicitudes (denominadas
en adelante «solicitudes fraccionarias»), distribuyendo entre estas ultimas los productos y/o
servicios enumerados en la solicitud inicial. Las solicitudes fraccionarias conservaran la fecha
de presentacion de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

b) Con sujecién a lo dispuesto en el apartado a), cualquier Parte Contratante tendra libertad
para establecer requisitos para la divisién de una solicitud, incluyendo el pago de tasas.

2) Division del registro 482 E]l parrafo 1) sera aplicable, mutatis mutandis, respecto de la
division de un registro. Dicha divisiéon debera permitirse

i) durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante
la Oficina,

481 No se permite actualmente la divisiéon de una solicitud; sélo de los registros, segtin lo dispuesto en
art. 65 del RLPI.

482 Véase art. 65 del RLPI, que permite la divisiéon del registro cuando la marca comercial estuviere
inscrita en mas de una clase y siempre que no exista relacion entre ellas.
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ii) durante cualquier procedimiento de apelacién contra una decisién adoptada por la Oficina
durante los procedimientos anteriores, con la salvedad de que una Parte Contratante podra
excluir la posibilidad de la divisidn del registro, si su legislaciéon nacional permite a terceros
oponerse al registro de una marca antes de que se registre la misma.

Articulo 8
Firma

1) Comunicacion en papel Cuando una comunicacién a la Oficina de una Parte Contratante
se presente en papel y sea necesaria una firma, esa Parte Contratante

i) deberd, con sujecién al punto iii), aceptar una firma manuscrita,

ii) tendra libertad para permitir, en lugar de una firma manuscrita, la utilizacién de otros tipos
de firma, tales como una firma impresa o estampada, o la utilizacién de un sello,

iii) podra pedir la utilizacion de un sello en lugar de una firma manuscrita cuando la persona
natural que firme la comunicacién posea su nacionalidad y dicha persona tenga su direcciéon
en su territorio,

iv) cuando se utilice un sello, podra pedir que el sello vaya acompanado de la indicaciéon en
letras del nombre de la persona natural cuyo sello se utilice.

2) Comunicacion por telefacsimile

a) Cuando una Parte Contratante permita la transmisiéon de comunicaciones a la Oficina por
telefacsimile, considerard que la comunicacién ha sido firmada si, en la impresiéon producida
por telefacsimile, aparece la reproduccién de la firma, o la reproduccién del sello,
acompafada, cuando se exija en virtud de lo dispuesto en el parrafo 1)iv), de la indicacién en
letras del nombre de la persona natural cuyo sello se utilice.

b) La Parte Contratante mencionada en el apartado a) podra exigir que el documento cuya
reproduccién haya sido transmitida por telefacsimile sea presentado en la Oficina dentro de
cierto plazo, con sujecion al plazo minimo prescrito en el Reglamento.

3) Comunicacion por medios electronicos Cuando una Parte Contratante permita la
transmision de comunicaciones a la Oficina por medios electréonicos, debera considerar
firmada la comunicacidn si esta Oficina identifica al remitente de la comunicacién por medios
electronicos, tal como lo haya prescrito la Parte Contratante.

4) Prohibicion del requisito de certificacion Ninguna Parte Contratante podra exigir la
atestacion, certificaciéon por notario, autenticacion, legalizacion o cualquier otra certificacion
de una firma u otro medio de identificacion personal referido en los parrafos anteriores, salvo
cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro, si la legislacién de la Parte Contratante
asfi lo estipula.

Articulo 9
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Clasificacion de productos y/o servicios

1) Indicaciones de productos y/o servicios Cada registro y cualquier publicacién
efectuados por una Oficina que se refiera a una solicitud o a un registro y en que se indiquen
productos y/o servicios, debera designar los productos y/o servicios por sus nombres,
agrupandolos segun las clases de la Clasificacién de Niza, y cada grupo debera ir precedido
por el nimero de la clase de esa Clasificaciéon a que pertenezca ese grupo de productos o
servicios y presentado en el orden de las clases de dicha Clasificacién. 483

2) Productos y/o servicios en la misma clase o en varias clases

a) Los productos o servicios no podran considerarse similares entre si por razén de que, en
cualquier registro o publicacién de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificacién de
Niza.

b) Los productos o servicios no podran considerarse diferentes entre si por razén de que, en
cualquier registro o publicacién de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificacion
de Niza.

Articulo 10
Cambios en los nombres o en las direcciones
1) Cambios en el nombre o en la direccidén del titular

a) Cuando no haya cambio en la persona del titular, pero si lo haya en su nombre y/o en su
direccion, toda Parte Contratante aceptara que la peticiéon de inscripcién del cambio por la
Oficina en su registro de marcas se formule mediante una comunicacién firmada por el titular
0 su representante, y en la que se indique el ndmero del registro en cuestién y el cambio que
se ha de registrar. Por lo que se refiere a los requisitos de presentacion de la peticion, ninguna
Parte Contratante rechazara la peticion

i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujecion a lo dispuesto en el
apartado c), en un formulario correspondiente al Formulario de peticiéon previsto en el
Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisién de comunicaciones a la Oficina por
telefacsimile y la peticion se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmision corresponde, con sujecién a lo dispuesto en el apartado c), al Formulario de
peticién referido en el punto i).

b) Cualquier Parte Contratante podra exigir que la peticién indique
i) el nombre y la direccién del titular;

ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la direccién de ese representante;

483 Véase art. 23 LPI, y arts. 9 letra c) y 26 del RLPL
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iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio.

c) Cualquier Parte Contratante podra exigir que la peticion se formule en el idioma o en uno
de los idiomas admitidos por la Oficina.

d) Cualquier Parte Contratante podra exigir que, respecto de la peticion, se pague una tasa a la
Oficina.

e) Bastara con una peticién tnica aun cuando la modificacion se refiera a mas de un registro,
siempre que en la peticién se indiquen los niimeros de todos los registros en cuestion.

2) Cambio en el nombre o en la direccién del solicitante El parrafo 1) se aplicara, mutatis
mutandis, cuando el cambio se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o
solicitudes y a un registro o registros, a condicién de que, cuando el nimero de cualquier
solicitud aun no se haya asignado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se
identifique de otro modo la solicitud en la peticidn, tal como lo prescriba el Reglamento.

3) Cambio en el nombre o en la direccién del representante o en el domicilio legal El
parrafo 1) se aplicara, mutatis mutandis, a cualquier cambio en el nombre o en la direccién del
representante, en su caso, y a cualquier cambio relativo al domicilio legal, en su caso.

4) Prohibicion de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podra exigir que se cumplan
requisitos distintos de los mencionados en los parrafos 1) a 3) respecto de la peticion
mencionada en este articulo. En particular, no podra exigir que se le proporcione ningin tipo
de certificado relativo al cambio.

5) Pruebas Cualquier Parte Contratante podra pedir que se presenten pruebas a la Oficina
cuando ésta pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicacién contenida
en la peticion.

Articulo 11
Cambio en la titularidad
1) Cambio en la titularidad del registro 48+ 485

a) Cuando se haya producido un cambio en la persona del titular, toda Parte Contratante
aceptara que la peticién de inscripcidon del cambio por la Oficina en su registro de marcas se
haga en una comunicacion firmada por el titular o su representante, o por la persona que haya
adquirido la titularidad (denominado en adelante el «nuevo propietario») o su representante,
y en la que se indique el nimero del registro en cuestion y el cambio que se ha de registrar.
Por lo que se refiere a los requisitos de presentacién de la peticion, ninguna Parte Contratante
rechazara la peticion

484 Véase art. 14 LPI y art. 64 del RLPI.
485 Véase art. 6 quater del Convenio de Paris.
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i) Cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujecién a lo dispuesto en
el parrafo 2)a), en un formulario correspondiente al Formulario de peticién previsto en el
Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisiéon de comunicaciones a la Oficina por
telefacsimile y la peticion se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmision corresponde, con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 2)a), al Formulario de
peticién referido en el punto i)

b) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de un contrato, toda Parte Contratante
podra exigir que la peticion indique ese hecho y vaya acompafiada, a eleccién de la parte
peticionaria, de uno de los siguientes elementos:

i) una copia del contrato, cuya copia podra exigirse que se certifique, por un notario publico o
cualquier otra autoridad publica competente, que esta en conformidad con el contrato
original;

ii) un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo extracto podra
exigirse que se certifique por un notario publico o cualquier otra autoridad publica
competente;

iii) un certificado de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos
en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario;

iv) un documento de transferencia no certificado en la forma y con el contenido establecidos
en el Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario.

c) Cuando el cambio de titularidad sea el resultado de una fusion, toda Parte Contratante
podra exigir que la peticion indique ese hecho y vaya acompafiada de una copia de un
documento que haya sido emitido por la autoridad competente y pruebe la fusién, como una
copia de un extracto de un registro de comercio, y que esa copia esté certificada por la
autoridad que emita el documento, por un notario publico o por cualquier otra autoridad
publica competente, en el sentido de que esta en conformidad con el documento original.

d) Cuando haya un cambio en la persona de uno o varios cotitulares, pero no de la totalidad, y
tal cambio de titularidad sea el resultado de un contrato o una fusién, cualquier Parte
Contratante podra exigir que cualquier cotitular respecto del que no haya habido cambio en la
titularidad dé su consentimiento expreso al cambio de titularidad en un documento firmado
por él.

e) Cuando el cambio de titularidad no sea el resultado de un contrato ni de una fusidn, sino
que resulte, por ejemplo, de la aplicacién de la ley o de una decision judicial, toda Parte
Contratante podra exigir que la peticidn indique ese hecho y vaya acompafiada de una copia
de un documento que pruebe el cambio, y que esa copia esté certificada en el sentido de que
estd en conformidad con el documento original por la autoridad publica que emita el
documento, por un notario publico o por cualquier otra autoridad publica competente.
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f) Cualquier Parte Contratante podra exigir que la peticion indique
i) el nombre y la direccién del titular;
ii) el nombre y la direccion del nuevo propietario;

iii) el nombre de un Estado del que sea nacional el nuevo propietario, si éste es nacional de
algiin Estado, el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga su residencia, de
tenerla, y el nombre de un Estado en que el nuevo propietario tenga un establecimiento
industrial o comercial real y efectivo, de tenerlo;

iv) cuando el nuevo propietario sea una persona juridica, la naturaleza juridica de dicha
persona juridica y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado,
en virtud de cuya legislacidn se haya constituido la mencionada persona juridica.

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la direccién de ese representante;
vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;

vii) cuando el nuevo titular tenga un representante, el nombre y la direccién de ese
representante;

viii) cuando se exija que el nuevo titular tenga un domicilio legal en virtud de lo dispuesto en
el Articulo 4.2)b), dicho domicilio.

g) Toda Parte Contratante podra exigir que, respecto de una peticion, se pague una tasa a la
Oficina.

h) Bastara con una peticiéon Unica aun cuando el cambio se refiera a mas de un registro, a
condiciéon de que el titular y el nuevo propietario sean los mismos para cada registro y
siempre que se indiquen en la peticion los nimeros de todos los registros en cuestion.

i) Cuando el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o servicios relacionados
en el registro del titular, y la legislacion aplicable permita el registro de tal cambio, la Oficina
creard un registro separado relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya
cambiado la titularidad.

2) Idioma; traducciéon

a) Toda Parte Contratante podra exigir que la peticidn, el certificado de transferencia o el
documento de transferencia referidos en el parrafo 1) se presenten en el idioma o en uno de
los idiomas admitidos por la Oficina.

b) Toda Parte Contratante podra exigir que, si los documentos referidos en el parrafo 1)b)i) y
ii), c) y €) no figuran en el idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina, la peticién
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se acompafie de una traduccién o de una traduccidn certificada del documento exigido en el
idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

3) Cambio en la titularidad de la solicitud Los parrafos 1) y 2) se aplicaran mutatis
mutandis cuando el cambio de titularidad se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una
solicitud o solicitudes y a un registro o registros, a condicién de que, cuando el nimero de
cualquier solicitud ain no se haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su
representante, se identifique de otro modo esa solicitud en la peticién, tal como lo prescriba el
Reglamento.

4) Prohibicién de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podra exigir que se cumplan
requisitos distintos de los mencionados en los parrafos 1) a 3) respecto de la peticion referida
en este articulo. En particular, no se podra exigir:

i) con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 1)c), que se presente un certificado o un extracto
de un registro de comercio;

ii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad industrial o comercial, ni que
se presenten pruebas a tal efecto;

iii) que se indique que el nuevo propietario realiza una actividad que corresponde a los
productos y/o servicios afectados por el cambio de titularidad, ni que se presenten pruebas a
cualquiera de estos efectos;

iv) que se indique que el titular transfiri, total o parcialmente, su negocio o el activo
intangible pertinente al nuevo propietario, ni que se presenten pruebas a cualquiera de estos
efectos.

5) Pruebas Toda Parte Contratante podra exigir que se presenten pruebas a la Oficina, o
pruebas adicionales si fuese aplicable el parrafo 1)c) o e), cuando esa Oficina pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicacién contenida en la peticién o en
cualquier otro documento mencionado en el presente articulo.

Articulo 12
Correccion de un error
1) Correccion de un error respecto de un registro

a) Cada Parte Contratante debera aceptar que la peticién de correccién de un error que se
haya cometido en la solicitud o en otra peticién comunicada a la Oficina y que se refleje en su
registro de marcas y/o en cualquier publicacién de la Oficina se efectie en una comunicacion
firmada por el titular o su representante, en la que se indique el nimero del registro en
cuestion, el error que se ha de corregir y la correcciéon que se ha de efectuar. En cuanto a los
requisitos de presentacion de la peticiéon, ninguna Parte Contratante rechazara la peticion
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i) cuando ésta se presente por escrito en papel, si se presenta, con sujecion a lo dispuesto en el
apartado c), en un formulario correspondiente al Formulario de peticiéon previsto en el
Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisiéon de comunicaciones a la Oficina por
telefacsimile y la peticién se presente de esa forma, si la copia en papel resultante de dicha
transmision corresponde, con sujecién a lo dispuesto en el apartado c), al Formulario de
peticién mencionado en el punto i).

b) Cualquier Parte Contratante podra exigir que la peticién indique

i) el nombre y la direccion del titular;

ii) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la direccidn de ese representante;
iii) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio.

c) Toda Parte Contratante podra exigir que la peticion se formule en el idioma o en uno de los
idiomas admitidos por la Oficina.

d) Toda Parte Contratante podra exigir que, respecto de la peticion, se pague una tasa a la
Oficina.

e) Bastara con una peticién dnica aun cuando la correccién se refiera a mas de un registro de
la misma persona, siempre que el error y la correccién solicitada sean los mismos para cada
registro, y que se indiquen en la peticion los nimeros de todos los registros en cuestion.

2) Correccion de un error respecto de las solicitudes El parrafo 1) sera aplicable mutatis
mutandis cuando el error se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes
y a un registro o registros, siempre que, cuando el nimero de cualquier solicitud atin no se
haya publicado o no sea conocido por el solicitante o su representante, se identifique de otro
modo esa solicitud, tal como se establece en el Reglamento.

3) Prohibicion de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podra exigir que se cumplan
requisitos distintos de los referidos en los parrafos 1) y 2) respecto de la peticién mencionada
en este articulo.

4) Pruebas Cualquier Parte Contratante podra exigir que se presenten pruebas a la Oficina
cuando la Oficina pueda dudar razonablemente que el presunto error sea efectivamente un
error.

5) Errores de la Oficina La Oficina de una Parte Contratante corregira sus propios errores, ex
officio o previa solicitud, sin tasa.

6) Errores que no podran corregirse Ninguna Parte Contratante estara obligada a aplicar
los parrafos 1), 2) y 5) a cualquier error que no pueda corregirse en virtud de su legislacidn.
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Articulo 13
Duracidn y renovacion del registro4sé

1) Indicaciones o elementos contenidos en una peticion de renovacion o que la
acompaiien; tasas

a) Toda Parte Contratante podra exigir que la renovacién de un registro esté sujeta a la
presentacién de una peticiéon y que tal peticién contenga algunas o todas las indicaciones
siguientes:

i) una indicacidn de que se solicita una renovacion; 487
ii) el nombre y la direccién del titular;
iii) el nimero del registro en cuestion;

iv) a eleccion de la Parte Contratante, la fecha de presentacion de la solicitud que dio lugar al
registro en cuestion o la fecha del registro en cuestion;

v) cuando el titular tenga un representante, el nombre y la direccién de ese representante;
vi) cuando el titular tenga un domicilio legal, dicho domicilio;

vii) cuando la Parte contratante permita que se efecttie la renovacion de un registro sélo
respecto de algunos de los productos y/o servicios inscritos en el registro de marcas y cuando
se pida esa renovacion, los nombres de los productos y/o servicios inscritos en el registro
para los cuales se pida la renovacion, o los nombres de los productos y/o servicios inscritos en
el registro para los cuales no se pida la renovacién, agrupados segin las clases de la
Clasificacion de Niza, precedido cada grupo por el niimero de la clase de esa Clasificacion a
que pertenezca ese grupo de productos o servicios y presentado en el orden de las clases de
dicha Clasificacion;

viii) cuando una Parte Contratante permita que se presente una peticiéon de renovacién por
una persona distinta del titular o su representante y la peticidn se presente por tal persona, el
nombre y la direccién de esa persona;

ix) una firma del titular o de su representante o, cuando sea aplicable el punto viii), una firma
de la persona mencionada en ese punto.

b) Toda Parte Contratante podra exigir que, respecto de la peticidén de renovacidn, se pague
una tasa a la Oficina. Una vez que se haya pagado la tasa respecto del periodo inicial del
registro o de cualquier periodo de renovacién, no podra exigirse pago adicional para el
mantenimiento del registro respecto de ese periodo. Las tasas asociadas con el suministro de

486 Véase art. 24 LPI.
487 Véase art. 30 y 32 del RLPL
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una declaracién y/o prueba de uso, no se consideraran, a los fines de este apartado, como

pagos exigidos para el mantenimiento del registro y no estaran afectadas por este apartado.
488

c) Cualquier Parte Contratante podra exigir que se presente la peticién de renovacién, y se
pague la tasa correspondiente mencionada en el apartado b), a la Oficina dentro del periodo
fijado por la legislacion de la Parte Contratante, con sujeciéon a los periodos minimos
prescritos en el Reglamento.

2) Presentacidn Por lo que respecta a las exigencias relativas a la presentacién de la peticion
de renovacién, ninguna Parte Contratante podra rechazar la peticidn,

i) cuando la peticion se presente por escrito en papel si, con sujecién a lo dispuesto en el
parrafo 3), se presenta en un formulario correspondiente al Formulario de peticién previsto
en el Reglamento,

ii) cuando la Parte Contratante permita la transmisiéon de comunicaciones a la Oficina por
telefacsimile y la peticién se transmita de esa forma, si la copia en papel resultante de tal
transmision corresponde, con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 3), al Formulario de
peticién mencionado en el punto i).

3) Idioma Toda Parte Contratante podra exigir que la solicitud de renovacién se formule en el
idioma o en uno de los idiomas admitidos por la Oficina.

4) Prohibicion de otros requisitos Ninguna Parte Contratante podra exigir que se cumplan
requisitos distintos de los mencionados en los parrafos 1) a 3) respecto de la peticién de
renovacion. En particular, no se podra exigir:

i) ninguna reproduccion u otra identificacién de la marca;

ii) que se presenten pruebas a los efectos de que se ha registrado la marca, o que se ha
renovado su registro, en el registro de marcas de cualquier otra Parte Contratante;

iii) que se proporcione una declaracién y/o se presenten pruebas en relaciéon con el uso de la
marca.

5) Pruebas Toda Parte Contratante podra exigir que se presenten pruebas a la Oficina
durante el examen de la peticion de renovacién, cuando dicha Oficina pueda dudar
razonablemente de la veracidad de cualquier indicacién o elemento contenido en la peticiéon
de renovacidn.

6) Prohibicion del examen substantivo A los fines de efectuar la renovacién, ninguna
Oficina de una Parte Contratante podra examinar el registro en cuanto a su fondo.

7) Duracioén La duracion del periodo inicial del registro y la duraciéon de cada periodo de
renovacion sera de 10 afios. 489

488 Véase art. 18 bis B LPI.
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Articulo 14
Observaciones en caso de rechazo previsto

Una solicitud o una peticion formulada en virtud de los Articulos 10 a 13 no podra ser
rechazada en su totalidad o en parte por una Oficina sin dar al solicitante o a la parte
peticionaria, seglin sea el caso, la oportunidad de formular observaciones sobre el rechazo
previsto en un plazo razonable.

Articulo 15
Obligacion de cumplir con el Convenio de Paris

Cualquier Parte Contratante debera cumplir con las disposiciones del Convenio de Paris que
afecten a las marcas.

Articulo 16
Marcas de servicio

Cualquier Parte Contratante registrard las marcas de servicio y aplicard a las mismas las
disposiciones del Convenio de Paris relativas a las marcas de producto.

Articulo 17

Reglamento

1) [Contenido]

a) El Reglamento anexo al presente Tratado establecera reglas relativas:

i) a cuestiones que el presente Tratado disponga expresamente que serdn «prescritas en el
Reglamento»;

ii) a cualquier detalle 1til para la aplicacidn del presente Tratado;
iii) a cualesquiera exigencias, cuestiones o procedimientos administrativos.
b) El Reglamento también contendra Formularios internacionales tipo.

2) Conflicto entre el Tratado y el Reglamento En caso de conflicto entre las disposiciones
del presente Tratado y las del Reglamento, prevaleceran las primeras.

Articulo 18
Revision; protocolos

1) Revision El presente Tratado podra ser revisado por una conferencia diplomatica.

489 Véase art. 24 LPI.
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2) Protocolos A los fines de desarrollar una mayor armonizacion del derecho de marcas,
podran adoptarse protocolos por una conferencia diplomatica en tanto que dichos protocolos
no contravengan las disposiciones del presente Tratado.

Articulo 19
Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) Elegibilidad Las siguientes entidades podran firmar y, con sujecion a lo dispuesto en los
parrafos 2) y 3) y en el Articulo 20.1) y 3), ser parte en el presente Tratado:

i) todo Estado miembro de la Organizacién respecto del que puedan registrarse marcas en su
Oficina;

ii) toda organizacién intergubernamental que mantenga una Oficina en la que puedan
registrarse marcas con efecto en el territorio en el cual se aplique el tratado constitutivo de
dicha organizacién intergubernamental, en todos sus Estados miembros o en aquellos de sus
Estados miembros que sean designados a tal fin en la solicitud pertinente, a condicién de que
todos los Estados miembros de la organizacién intergubernamental sean miembros de la
Organizacion;

iii) todo Estado miembro de la Organizacién respecto del que solamente puedan registrarse
marcas por conducto de la Oficina de otro Estado especificado que sea miembro de la
Organizacion;

iv) todo Estado miembro de la Organizacion respecto del que solamente puedan registrarse
marcas por conducto de la Oficina mantenida por una organizacién intergubernamental de la
que sea miembro ese Estado;

v) todo Estado miembro de la Organizacién respecto del que solamente puedan registrarse
marcas por conducto de una Oficina comin a un grupo de Estados miembros de la
Organizacion.

2) Ratificacion o adhesion Toda entidad mencionada en el parrafo 1) podra depositar:
i) un instrumento de ratificacion, si ha firmado el presente Tratado,

ii) un instrumento de adhesién, si no ha firmado el presente Tratado.

3) Fecha efectiva de depoésito

a) Con sujecién a lo dispuesto en el apartado b), la fecha efectiva del depoésito de un
instrumento de ratificacion o adhesion sera,

i) en el caso de un Estado mencionado en el parrafo 1)i), la fecha en la que se deposite el
instrumento de ese Estado;
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ii) en el caso de una organizacién intergubernamental, la fecha en la que se haya depositado el
instrumento de dicha organizacidn intergubernamental;

iii) en el caso de un Estado mencionado en el parrafo 1)iii), la fecha en la que se cumpla la
condicion siguiente: ha sido depositado el instrumento de ese Estado y ha sido depositado el
instrumento del otro Estado especificado;

iv) en el caso de un Estado mencionado en el parrafo 1)iv), la fecha aplicable en virtud de lo
dispuesto en el punto ii) supra;

v) en el caso de un Estado miembro de un grupo de Estados mencionado en el parrafo 1)v), la
fecha en la que hayan sido depositados los instrumentos de todos los Estados miembros del

grupo.

b) Todo instrumento de ratificaciéon o de adhesion (denominado en este apartado «el
instrumento») podra ir acompafiado de una declaracién que condicione la efectividad del
depédsito de dicho instrumento al depdsito del instrumento de un Estado o de una
organizacién intergubernamental, o a los instrumentos de otros dos Estados, o a los
instrumentos de otro Estado y de una organizaciéon intergubernamental, especificados por su
nombre y calificados para ser parte en el presente Tratado. El instrumento que contenga tal
declaracién sera considerado depositado el dia en que se haya cumplido la condicién indicada
en la declaracién. No obstante, cuando el depdsito de un instrumento especificado en la
declaracién también vaya acompanado por una declaracién de esa naturaleza, dicho
instrumento sera considerado depositado el dia en que se cumpla la condicion especificada en
la segunda declaracion.

c) Toda declaracion formulada en virtud del apartado b) podra ser retirada en cualquier
momento, en su totalidad o en parte. El retiro de dicha declaracion sera efectivo en la fecha en
que el Director General reciba la notificaciéon del mismo.

Articulo 20
Fecha efectiva de las ratificaciones y adhesiones

1) Instrumentos que se tomaran en consideracion A los fines de lo dispuesto en el
presente articulo, s6lo se tomaran en consideracion los instrumentos de ratificacion o de
adhesion que sean depositados por las entidades mencionadas en el Articulo 19.1), y que
tengan una fecha efectiva con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 19.3).

2) Entrada en vigor del Tratado El presente Tratado entrard en vigor tres meses después de
que cinco Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificacién o adhesion.

3) Entrada en vigor de las ratificaciones o adhesiones posteriores a la entrada en vigor
del Tratado Cualquier entidad no incluida en el parrafo 2) quedara obligada por el presente
Tratado tres meses después de la fecha en la que haya depositado su instrumento de
ratificaciéon o adhesion.

266



Articulo 21
Reservas

1) Tipos especiales de marcas Cualquier Estado u organizacién intergubernamental podra
declarar mediante una reserva que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 2.1)a) y 2)a),
cualquiera de las disposiciones contenidas en los Articulos 3.1) y 2), 5, 7, 11 y 13 no sera
aplicable a las marcas asociadas, a las marcas defensivas o a las marcas derivadas. Dicha
reserva debera especificar a cuales de las disposiciones mencionadas se refiere la reserva.

2) Modalidades Cualquier reserva formulada en virtud del parrafo 1) debera efectuarse
mediante una declaracién que acompane el instrumento de ratificacion o de adhesién al
presente Tratado por el Estado u organizacién intergubernamental que formule la reserva.

3) Retiro Cualquier reserva en virtud del parrafo 1) podrd ser retirada en cualquier
momento.

4) Prohibicion de otras reservas No se podra formular ninguna reserva al presente Tratado,
salvo la permitida en virtud del parrafo 1).

Articulo 22
Disposiciones transitorias

1) Solicitud unica para productos y servicios pertenecientes a varias clases; division de
la solicitud

a) Cualquier Estado u organizacién intergubernamental podra declarar que, no obstante lo
dispuesto en el Articulo 3.5), una solicitud sélo podra presentarse en la Oficina respecto de
productos o servicios que pertenezcan a una clase de la Clasificacion de Niza.

b) Cualquier Estado u organizacién intergubernamental podra declarar que, no obstante lo
dispuesto en el Articulo 6, cuando se hayan incluido productos y/o servicios pertenecientes a
varias clases de la Clasificacién de Niza en una misma solicitud, tal solicitud dara lugar a dos o
mas registros en el registro de marcas, a condicién de que cada uno de tales registros
contenga una referencia a todos los demas registros resultantes de dicha solicitud.

c) Cualquier Estado u organizacidn intergubernamental que haya formulado una declaracién
en virtud del apartado a) podra declarar que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 7.1), no
podra dividirse una solicitud.

2) Poder unico para mas de una solicitud y/o registro Cualquier Estado u organizacion
intergubernamental podra declarar que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.3)b), un
poder sélo podra referirse a una solicitud o a un registro.
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3) Prohibicion del requisito de certificacion de firma en un poder y en una solicitud
Cualquier Estado u organizacién intergubernamental podrd declarar que, no obstante lo
dispuesto en el Articulo 8.4), podra requerirse que la firma de un poder o la firma por el
solicitante de una solicitud sea objeto de una atestacién, certificacién por notario,
autenticacion, legalizacion u otra certificacion.

4) Peticion unica en mas de una solicitud y/o registro con respecto a un cambio de
nombre o direccién, un cambio en la titularidad o la correccién de un error Cualquier
Estado u organizacién intergubernamental podra declarar que, no obstante lo dispuesto en el
Articulo 10.1)e), 2), y 3), el Articulo 11.1)h) y 3) y el Articulo 12.1)e) y 2), una peticiéon de
inscripcién de un cambio de nombre y/o de direccién, una peticiéon de inscripciéon de un
cambio de titularidad o una peticién de correccién de un error sélo podra referirse a una
solicitud o a un registro.

5) Presentacion, con ocasion de la renovacion, de declaracion y/o pruebas relativas al
uso Cualquier Estado u organizacién intergubernamental podra declarar que, no obstante lo
dispuesto en el Articulo 13.4)iii), requerird, con ocasién de la renovacion, que se presente una
declaracién y/o prueba relativas al uso de la marca.

6) Examen substantivo con ocasion de la renovacion Cualquier Estado u organizacion
intergubernamental podra declarar que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 13.6), con
ocasiéon de la primera renovacion de un registro que cubra servicios, la Oficina podra
examinar dicho registro en cuanto al fondo, con la salvedad de que dicho examen se limitara a
la eliminacion de registros multiples basados en solicitudes presentadas durante un periodo
de seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley de dicho Estado u organizacién que,
antes de la entrada en vigor del presente Tratado, haya establecido la posibilidad de registrar
marcas de servicios.

7) Disposiciones comunes

a) Un Estado o una organizacion intergubernamental s6lo podra hacer una declaracion de
conformidad con los parrafos 1) a 6) si, en el momento de depositar su instrumento de
ratificacién o adhesion al presente Tratado, la aplicacién continuada de su legislacidn, sin
dicha declaracion, seria contraria a las disposiciones pertinentes del presente Tratado.

b) Cualquier declaraciéon formulada en virtud de los parrafos 1) a 6) debera acompafiar al
instrumento de ratificacién o de adhesion al presente Tratado por el Estado u organizacion
intergubernamental que formule la declaracion.

c) Cualquier declaracién formulada en virtud de los parrafos 1) a 6) podra ser retirada en
cualquier momento.

8) Pérdida de efectos de una declaracion
a) Con sujecion a lo dispuesto en el apartado c), cualquier declaracién efectuada en virtud de

los parrafos 1) a 5) por un Estado considerado pais en desarrollo de conformidad con la
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practica establecida de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o por una organizacién
intergubernamental de la que cada uno de sus miembros sea uno de dichos Estados, perdera
sus efectos al final de un plazo de ocho afios a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Tratado.

b) Con sujecién a lo dispuesto en el apartado c), cualquier declaracién efectuada en virtud de
los parrafos 1) a 5) por un Estado distinto de los Estados mencionados en el apartado a), o por
una organizacién intergubernamental distinta de las organizaciones intergubernamentales
mencionadas en el apartado a), perdera sus efectos al final de un plazo de seis afios a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente Tratado.

c) Cuando una declaracién efectuada en virtud de los parrafos 1) a 5) no haya sido retirada en
virtud de lo dispuesto en el parrafo 7)c), o no haya perdido sus efectos en virtud de lo
dispuesto en los apartados a) o b), antes del 28 de octubre de 2004, perdera sus efectos el 28
de octubre de 2004.

9) Procedimiento para ser parte en el Tratado Hasta el 31 de diciembre de 1999, cualquier
Estado que, en la fecha de adopciéon del presente Tratado, sea miembro de la Unién
Internacional (de Paris) para la Proteccidn de la Propiedad Industrial sin ser miembro de la
Organizacion, no obstante lo dispuesto en el Articulo 19.1)i), podra ser parte en el presente
Tratado si pueden registrarse marcas en su propia Oficina.

Articulo 23
Denuncia del Tratado

1) Notificacion Cualquier Parte Contratante podra denunciar el presente Tratado mediante
notificacién dirigida al Director General.

2) Fecha efectiva La denuncia surtira efecto un aflo después de la fecha en la que el Director
General haya recibido la notificacién. La denuncia no afectara a la aplicaciéon del presente
Tratado a ninguna solicitud pendiente o a ninguna marca registrada, en la Parte Contratante
denunciante o respecto de la misma, en el momento de la expiraciéon del mencionado plazo de
un afio, con la salvedad de que la Parte Contratante denunciante, tras la expiracién de dicho
plazo de un afio, podra dejar de aplicar el presente Tratado a cualquier registro a partir de la
fecha en la que deba renovarse dicho registro.

Articulo 24
Idiomas del Tratado; firma
1) Textos originales; textos oficiales

a) El presente Tratado se firmara en un solo ejemplar original en espafiol, arabe, chino,
francés, inglés y ruso, considerandose igualmente auténticos todos los textos.
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b) A peticién de una Parte Contratante, el Director General establecera un texto oficial en un
idioma no mencionado en el apartado a) que sea idioma oficial de esa Parte Contratante,
previa consulta con dicha Parte Contratante y con cualquier otra Parte Contratante
interesada.

2) Plazo para la firma: El presente Tratado quedara abierto a la firma en la Sede de la
Organizacion durante un afio a partir de su adopcion.

Articulo 25

Depositario

El Director General sera el depositario del presente Tratado.
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Preambulo

Los Estados contratantes,

Deseando contribuir al progreso de la ciencia y la tecnologia,

Deseando perfeccionar la proteccién juridica de las invenciones,

Deseando simplificar y hacer mas econdémica la obtencion de proteccién para las invenciones,
cuando se desee esta proteccion en varios paises,

Deseando facilitar y acelerar el acceso publico a la informacién técnica contenida en los
documentos que describen las nuevas invenciones,

Deseando fomentar y acelerar el progreso econdmico de los paises en desarrollo mediante la
adopcién de medidas destinadas a incrementar la eficacia de sus sistemas juridicos de
protecciéon de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, proporcionandoles
informacién facilmente accesible sobre la disponibilidad de soluciones tecnolégicas aplicables
a sus necesidades especificas y facilitdndoles el acceso al volumen en constante expansion de
la tecnologia moderna,

Convencidos de que la cooperacion entre las naciones facilitard en gran medida el logro de
esos objetivos,

Han concertado el presente Tratado:

Disposiciones Preliminares
Articulo 1
Constitucion de una Unién

1) Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante "Estados
contratantes") se constituyen en Unién para la cooperacion en la presentacion, busqueda y
examen de las solicitudes de proteccidon de las invenciones, y para la prestacion de servicios
técnicos especiales. Esta Union se denominara Unién Internacional de Cooperacién en materia
de Patentes.

2) No se interpretara ninguna disposicion del presente Tratado en el sentido de que limita los
derechos previstos por el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de
nacionales o residentes de paises parte en dicho Convenio.

Articulo 2
Definiciones

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicacién expresa en
contrario:

i)se entendera por "solicitud”" una solicitud para la proteccién de una invencion; toda
referencia a una "solicitud" se entendera como una referencia a las solicitudes de patentes de
invencidn, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o
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certificados de adicion, certificados de inventor de adicién y certificados de utilidad de
adicion;

ii) toda referencia a una "patente" se entendera como una referencia a las patentes de
invencién, a los certificados de inventor, a los certificados de utilidad, a los modelos de
utilidad, a las patentes o certificados de adicién, a los certificados de inventor de adicién y a
los certificados de utilidad de adicidn;

iii) se entenderda por "patente nacional" una patente concedida por una administraciéon
nacional;

iv) se entendera por "patente regional" una patente concedida por una administraciéon
nacional o intergubernamental facultada para conceder patentes con efectos en mas de un
Estado;

v) se entendera por "solicitud regional” una solicitud de patente regional;

vi) toda referencia a una "solicitud nacional” se entendera como una referencia a las
solicitudes de patentes nacionales y patentes regionales, distintas de las solicitudes
presentadas de conformidad con el presente Tratado;

vii) se entendera por "solicitud internacional” una solicitud presentada en virtud del presente
Tratado;

viii) toda referencia a una "solicitud" se entendera como una referencia a las solicitudes
internacionales y nacionales;

ix) toda referencia a una "patente” se entendera como una referencia a las patentes nacionales
y regionales;

x) toda referencia a la "legislacién nacional" se entendera como una referencia a la legislacion
nacional de un Estado contratante o, cuando se trate de una solicitud regional o de una
patente regional, al tratado que prevea la presentaciéon de solicitudes regionales o la
concesion de patentes regionales;

xi) alos fines del computo de los plazos, se entendera por "fecha de prioridad":

a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicaciéon de prioridad en virtud del
Articulo 8, la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se reivindica;

b) cuando la solicitud internacional contenga varias reivindicaciones de prioridad en virtud
del Articulo 8, la fecha de presentaciéon de la solicitud mas antigua cuya prioridad se
reivindica;

c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicacion de prioridad en virtud
del Articulo 8, la fecha de presentacidn internacional de la solicitud;
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xii) se entenderd por "Oficina nacional" la autoridad gubernamental de un Estado contratante
encargada de la concesién de patentes; toda referencia a una "Oficina nacional” se entendera
también como una referencia a una autoridad intergubernamental encargada por varios
Estados de conceder patentes regionales, a condiciéon de que uno de esos Estados, por lo
menos, sea un Estado contratante y que esos Estados hayan facultado a dicha autoridad para
asumir las obligaciones y ejercer los poderes que el presente Tratado y su Reglamento
atribuyen a las Oficinas nacionales;

xiii) se entendera por "Oficina designada" la Oficina nacional del Estado designado por el
solicitante o la oficina que actie por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el
Capitulo I del presente Tratado;

xiv) se entendera por "Oficina elegida”, la Oficina nacional del Estado elegido por el solicitante
o la oficina que actie por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el Capitulo II del
presente Tratado;

xv) se entenderd por "Oficina receptora” la Oficina nacional o la organizacién
intergubernamental donde se haya presentado la solicitud internacional;

xvi) se entendera por "Unién" la Unién Internacional de Cooperacién en materia de Patentes;
xvii) se entendera por "Asamblea” la Asamblea de la Unién;
xviii) se entendera por "Organizacién" la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual;

xix) se entenderd por "Oficina Internacional” la Oficina Internacional de la Organizacion y,
mientras existan, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccién de la Propiedad
Intelectual (BIRPI);

xx) se entendera por "Director General" el Director General de la Organizacién, y mientras
subsista el BIRP], el Director de dichas Oficinas.

Capitulo I

Solicitud internacional y bisqueda internacional
Articulo 3

Solicitud internacional

1) Se podran presentar solicitudes para la proteccién de las invenciones en cualquier Estado
contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado.

2) De conformidad con el presente Tratado y su Reglamento, una solicitud internacional
debera contener un petitorio, una descripcién, una o varias reivindicaciones, uno o varios
dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen.
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3) El resumen servira exclusivamente para informacién técnica y no sera tenido en cuenta a
ningun otro fin, especialmente no servird para apreciar el alcance de la proteccién solicitada.

4) La solicitud internacional:

i) debera redactarse en uno de los idiomas prescritos;

ii) debera cumplir los requisitos materiales establecidos;

iii) debera cumplir la exigencia prescrita de unidad de la invencién;

iv) devengara las tasas estipuladas. 491

Articulo 4
Petitorio 492
1) El petitorio debera contener:

i) una peticion en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con el
presente Tratado;

ii) la designacion del Estado o Estados contratantes en los que se desea protecciéon de la
invencién sobre la base de la solicitud internacional ("Estados designados"); si el solicitante
puede y desea obtener en cualquiera de los Estados designados una patente regional en lugar
de una patente nacional, debera indicarlo en el petitorio; si, en virtud de un tratado relativo a
una patente regional, el solicitante no puede limitar su solicitud a alguno de los Estados parte
en dicho tratado, la designacion de uno de esos Estados y la indicacion del deseo de obtener
una patente regional se consideraran equivalentes a la designacién de todos esos Estados; si,
en virtud de la legislacién nacional del Estado designado, la designacion de ese Estado surte el
efecto de una solicitud regional, se considerara esa designacién como una indicacién del deseo
de obtener una patente regional;

iii) el nombre y los demdas datos prescritos relativos al solicitante y al mandatario (en su
caso); 493

iv) el titulo de la invencion;

v) el nombre del inventor y demés datos prescritos que le afecten, siempre que la legislacion
de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones
en el momento de la presentaciéon de una solicitud nacional. En los demds casos, dichas
indicaciones podran figurar en el petitorio o en otras comunicaciones dirigidas a cada Oficina

491 Véase reglas 14, 15 y 16 del Reglamento PCT respecto a la tasa de transmisién, presentacion
internacional y de biisqueda, respectivamente.

492 Véase reglas 3 y 4 del Reglamento PCT relativas a los requisitos de forma y contenido del petitorio.
493 Véase regla 90 del Reglamento PCT sobre representantes y mandatarios comunes.
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designada cuya legislacidon nacional las exija y permita que se proporcionen después de la
presentacién de la solicitud nacional.

2) Toda designacidén estard sometida al pago de las tasas prescritas, dentro del plazo
establecido.

3) Si el solicitante no pide alguno de los tipos de proteccién previstos en el Articulo 43, la
designacion significara que la proteccidn solicitada consiste en la concesién de una patente
por o para el Estado designado. A los efectos del presente parrafo, no se aplicara el Articulo
2.ii).

4) La omision en el petitorio de la indicaciéon del nombre y demas datos relativos al inventor
no tendra consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislacién nacional exija esas
indicaciones pero permita que se proporcionen con posterioridad a la presentaciéon de la
solicitud nacional. La omisién de esas indicaciones en una comunicacién separada no tendra
consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislacion nacional no exija el
suministro de dichas indicaciones.

Articulo 5
Descripcion

La descripcion debera divulgar la invencién de una manera suficientemente clara y completa
para que pueda ser realizada por una persona del oficio. 494

Articulo 6
Reivindicaciones

La reivindicacién o reivindicaciones deberan definir el objeto de la proteccion solicitada. Las
reivindicaciones deberan ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripcidn. 495

Articulo 7
Dibujos

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2)ii), se exigiran dibujos cuando sean necesarios
para comprender la invencidn.

494 Véase regla 5 del Reglamento PCT.
495 Véase regla 6 del Reglamento PCT.
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2) Si la invencion es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por dibujos, aun cuando éstos
no sean necesarios para su comprension:

i) el solicitante podra incluir tales dibujos al efectuar la presentacién de la solicitud
internacional;

ii) cualquier Oficina designada podra exigir que el solicitante le presente tales dibujos en el
plazo prescrito. 496

Articulo 8
Reivindicacion de prioridad

1) La solicitud internacional podra contener una declaracién, de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento, que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes
anteriores presentadas en o para cualquier pais parte en el Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial. 497

2)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), los requisitos y los efectos de una
reivindicacion de prioridad presentada de acuerdo con lo establecido en el parrafo 1), seran
los que prevé el Articulo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial.

b) La solicitud internacional que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes
anteriores presentadas en o para un Estado contratante podra designar a ese Estado. Si la
solicitud internacional reivindica la prioridad de una o varias solicitudes nacionales
presentadas en o para un Estado designado, o la prioridad de una solicitud internacional que
hubiese designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos producidos por la
reivindicacion de prioridad en ese Estado se regiran por su legislaciéon nacional.

Articulo 9
Solicitante

1) La solicitud internacional podra ser presentada por cualquier residente o nacional de un
Estado contratante.

2) La Asamblea podra decidir que se faculte para presentar solicitudes internacionales a los
residentes o nacionales de cualquier pais parte en el Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial que no sea parte en el presente Tratado.

496 Véase art. 14 N°2 del PCT y regla 7 del Reglamento PCT.
497 Véase regla 4.10 del Reglamento PCT.

280



3) El Reglamento definira los conceptos de residencia y nacionalidad, asi como la aplicacién
de esos conceptos cuando existan varios solicitantes o cuando éstos no sean los mismos para
todos los Estados designados. 498

Articulo 10
Oficina receptora

La solicitud internacional se presentara a la Oficina receptora prescrita, la cual la controlara y
tramitara de conformidad con lo previsto en el presente Tratado y su Reglamento.

Articulo 11
Fecha de presentacion y efectos de la solicitud internacional 499

1) La Oficina receptora otorgara como fecha de presentacién internacional la fecha de
recepcion de la solicitud internacional, siempre que compruebe en el momento de la
recepcion que:

i) el solicitante no estd manifiestamente desprovisto, por motivos de residencia o
nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora; 500

ii) la solicitud internacional esta redactada en el idioma prescrito;

iii) la solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes:

a) una indicacién segtn la cual ha sido presentada a titulo de solicitud internacional;
b) la designacién de un Estado contratante por lo menos;

c) el nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita;

d) una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripcion;

e) una parte que, a primera vista, parezca constituir una o varias reivindicaciones.
2)

a) Si, en el momento de su recepcién, la Oficina receptora comprueba que la solicitud
internacional no cumple los requisitos enumerados en el parrafo 1), invitara al solicitante a
efectuar la correccion necesaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento.

498 Véase regla 18 del Reglamento PCT.
499 Véase regla 20 del Reglamento PCT sobre fecha de presentacion internacional.
500 Véase regla 19 del Reglamento PCT respecto de Oficina Receptora competente.
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b) Si el solicitante da cumplimiento a esta invitacidn en la forma establecida en el Reglamento,
la Oficina receptora otorgara como fecha de presentacion internacional la de recepcion de la
correccion exigida.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 64.4), cualquier solicitud internacional que
cumpla las condiciones sefialadas en los puntos 1)i) a 1)iii) y a la cual le haya sido otorgada
una fecha de presentacion internacional, tendra los efectos de una presentacién nacional
regular en cada Estado designado desde dicha fecha; esta fecha se considerard como la de
presentacién efectiva en cada Estado designado.

4) Toda solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos 1)i) a
1)iii), tendra igual valor que una presentacién nacional regular en el sentido del Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

Articulo 12

Transmision de la solicitud internacional a la Oficina Internacional y a la
Administraciéon encargada de la biusqueda internacional

1) Un ejemplar de la solicitud internacional sera conservado por la Oficina receptora ("copia
para la Oficina receptora"), otro ejemplar ("ejemplar original") sera transmitido a la Oficina
Internacional y otro ejemplar ("copia para la busqueda") sera transmitido a la Administracion
competente encargada de la busqueda internacional prevista en el Articulo 16, de
conformidad con lo previsto en el Reglamento. 501

2) El ejemplar original sera considerado el ejemplar auténtico de la solicitud internacional.

3) Se considerara retirada la solicitud internacional si la Oficina Internacional no recibe el
ejemplar original en el plazo prescrito.

Articulo 13
Posibilidad para las Oficinas designadas de recibir copia de la solicitud internacional

1) Cualquier Oficina designada podra pedir a la Oficina Internacional una copia de la solicitud
internacional antes de la comunicacién prevista en el Articulo 20; la Oficina Internacional
remitird esa copia a la Oficina designada lo antes posible, tras la expiracién del plazo de un
afio desde la fecha de prioridad.

2)

501 Véase regla 24 y 25 del Reglamento PCT en cuanto a la recepcidn del ejemplar original por la Oficina
Internacional y la copia para la busqueda por la Administracion encargada de la Busqueda
Internacional.
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a) El solicitante podra remitir en todo momento a cualquier Oficina designada una copia de su
solicitud internacional.

b) El solicitante podra pedir en todo momento a la Oficina Internacional que remita a
cualquier Oficina designada una copia de su solicitud internacional; la Oficina Internacional
remitira dicha copia lo antes posible a la Oficina designada.

c) Cualquier Oficina nacional podra notificar a la Oficina Internacional que no desea recibir las
copias previstas en el apartado b); en tal caso, dicho apartado no sera de aplicacién con
respecto a esa Oficina.

Articulo 14
Irregularidades en la solicitud internacional
iy

a) La Oficina receptora comprobara si la solicitud internacional contiene alguna de las
irregularidades siguientes:

i) no esta firmada en la forma prevista en el Reglamento;

ii) no contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante;

iii) no contiene un titulo;

iv) no contiene un resumen;

v) no cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida prevista en el Reglamento.

b) Si la Oficina receptora comprueba la existencia de alguna de esas irregularidades invitara al
solicitante a corregir la solicitud internacional en el plazo prescrito; en su defecto, se
considerara retirada la solicitud y la Oficina receptora asi lo declarara.

2) Si en la solicitud internacional se mencionan dibujos, y éstos no estan incluidos en la
solicitud, la Oficina receptora lo comunicara al solicitante quien podra remitir esos dibujos en
el plazo prescrito; en este caso, la fecha de presentacion internacional sera la de recepcién de
dichos dibujos por la Oficina receptora. En caso contrario, se considerara inexistente
cualquier referencia a tales dibujos.

3)

a) Si la Oficina receptora comprueba que las tasas prescritas en el Articulo 3.4)iv) no han sido
pagadas en el plazo estipulado o que la tasa prescrita por el Articulo 4.2) no ha sido pagada
respecto a cualquiera de los Estados designados, se considerara retirada la solicitud
internacional y la Oficina receptora asi lo declarara.
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b) Si la Oficina receptora comprueba que la tasa prescrita por el Articulo 4.2) ha sido pagada
en el plazo estipulado respecto a uno o varios Estados designados (pero no para todos), se
considerara retirada la designacion de los Estados para los cuales no ha sido pagada la tasa en
el plazo estipulado, y la Oficina receptora asi lo declarara.

4) Si después de haber sido otorgada a la solicitud internacional una fecha de presentacién
internacional, la Oficina receptora comprueba, dentro del plazo prescrito, que no se ha
cumplido en esa fecha alguno de los requisitos enumerados en los puntos 11.1)i) a 11.1)iii), se
considerara retirada la solicitud y la Oficina receptora asi lo declarara. 502 503

Articulo 15

Busqueda internacional

1) Cada solicitud internacional sera objeto de una biisqueda internacional.

2) La busqueda internacional tendra por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente.

3) La busqueda internacional sera efectuada sobre la base de las reivindicaciones, teniendo en
cuenta la descripcién y los dibujos (en su caso).

4) La Administracién encargada de la bisqueda internacional prevista en el Articulo 16 se
esforzara por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan
sus posibilidades y, en todo caso, deberd consultar la documentacidon especificada por el
Reglamento.

5)

a) El titular de una solicitud nacional presentada en la Oficina nacional de un Estado
contratante o en la Oficina que actuie por tal Estado, podra pedir que se efectte respecto a esa
solicitud una busqueda semejante a una busqueda internacional ("busqueda de tipo
internacional"), si la legislaciéon nacional de ese Estado lo permite, y en las condiciones
previstas por dicha legislacion.

b) Si la legislacién nacional del Estado contratante lo permite, la Oficina nacional de dicho
Estado o la Oficina que actuie por tal Estado podra someter toda solicitud internacional que se
le presente a una busqueda de tipo internacional.

c) La buisqueda de tipo internacional sera efectuada por la Administracién encargada de la
busqueda internacional prevista en el Articulo 16, que seria competente para proceder a la

502 Véase reglas 12.3 letra d) y/o 12.4 letra d), 29.1 y/o 92.4 letra g) y i) respecto de la notificacién
relativa a una solicitud internacional considerada como retirada.

503 Véase regla 29.4 del Reglamento PCT respecto de la notificacién de la intencién de declarar que la
solicitud internacional se considera retirada.

284



busqueda internacional si la solicitud nacional fuese una solicitud internacional presentada en
la Oficina prevista en los apartados a) y b). Si la solicitud nacional estuviera redactada en un
idioma en el que la Administraciéon encargada de la bisqueda internacional considera que no
estd en capacidad de actuar, la bisqueda de tipo internacional se efectuara sobre la base de
una traduccién preparada por el solicitante en uno de los idiomas prescritos para las
solicitudes internacionales que dicha Administraciéon se haya comprometido a aceptar para
las solicitudes internacionales. La solicitud nacional y la traduccién, cuando se exija, deberan
presentarse en la forma establecida para las solicitudes internacionales.

Articulo 16
Administracién encargada de la bisqueda internacional

1) La busqueda internacional serd efectuada por una Administracién encargada de la
busqueda internacional, que podra ser una Oficina nacional o una Organizacién
intergubernamental, como el Instituto Internacional de Patentes, cuyas obligaciones incluyan
el establecimiento de informes de biisqueda documental sobre el estado de la técnica respecto
a invenciones objeto de solicitudes de patente.

2) Si, hasta que se establezca una Administracién Unica encargada de la busqueda
internacional, existiesen varias Administraciones encargadas de la bisqueda internacional,
cada Oficina receptora debera especificar la Administraciéon o Administraciones competentes
para proceder a la bisqueda de las solicitudes internacionales presentadas en dicha Oficina,
conforme a las disposiciones del acuerdo aplicable mencionado en el parrafo 3)b).

3)

a) Las Administraciones encargadas de la busqueda internacional serdn designadas por la
Asamblea. Podra designarse Administracion encargada de la busqueda internacional a toda
Oficina nacional y Organizacién intergubernamental que satisfagan las exigencias previstas en
el apartado c).

b) La designacidn estara condicionada al consentimiento de la Oficina nacional u Organizacién
intergubernamental de que se trate y a la conclusion de un acuerdo, que debera ser aprobado
por la Asamblea, entre dicha Oficina u Organizacién y la Oficina Internacional. El acuerdo
debera especificar los derechos y obligaciones de las partes y, en particular, el compromiso
formal de dicha Oficina u Organizacién de aplicar y observar todas las reglas comunes de la
busqueda internacional.

c) El Reglamento prescribira las exigencias minimas, particularmente en lo que se refiere al
personal y la documentacién, que debera satisfacer cada Oficina u Organizacién para poder
ser designada y las que debera continuar satisfaciendo para permanecer designada.

d) La designacion se hara por un periodo determinado que podra ser prorrogado.
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e) Antes de adoptar una decisiéon sobre la designacién de una Oficina nacional o de una
Organizacion intergubernamental o la prorroga de su designacidn, o antes de que expire tal
designacion, la Asamblea oird a la Oficina u Organizacién de que se trate y pedira la opiniéon
del Comité de Cooperacion Técnica previsto en el Articulo 56, una vez que haya sido creado
dicho Comité.

Articulo 17
Procedimiento en el seno de la Administracion encargada de la busqueda internacional

1) El procedimiento en el seno de la Administracién encargada de la bisqueda internacional
serd el determinado por el presente Tratado, el Reglamento y el Acuerdo que la Oficina
Internacional concluya con dicha Administracién, conforme a lo establecido en el Tratado y el
Reglamento.

2)
a) Sila Administracién encargada de la busqueda internacional estima:

i) que la solicitud internacional se refiere a una materia en relaciéon con la cual no esta
obligada a proceder a la busqueda seguin el Reglamento, y decide en este caso no proceder a la
busqueda, o

ii) que la descripcion, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen las condiciones prescritas,
de tal modo que no puede efectuarse una buisqueda provechosa, dicha Administracion asi lo
declarara y notificara al solicitante y a la Oficina Internacional que no se establecera el
informe de biisqueda internacional.

b) Si alguna de las situaciones mencionadas en el apartado a) s6lo existiese en relacién con
ciertas reivindicaciones, el informe de busqueda internacional asi lo indicara para estas
reivindicaciones, estableciéndose para las demas en la forma prevista en el Articulo 18.

3)

a) Si la Administracién encargada de la buisqueda internacional estima que la solicitud
internacional no satisface la exigencia de unidad de la invencion tal como se define en el
Reglamento, invitara al solicitante a pagar tasas adicionales. La Administracién encargada de
la busqueda internacional establecera el informe de biisqueda internacional sobre las partes
de la solicitud internacional que guarden relacién con la invencién mencionada en primer
lugar en las reivindicaciones ("invencion principal") y, si las tasas adicionales requeridas han
sido pagadas en el plazo prescrito, sobre las partes de la solicitud internacional que guarden
relacion con las invenciones para las que hayan sido pagadas dichas tasas.

b) La legislacién nacional de cualquier Estado designado podra prever que, cuando la Oficina
nacional de ese Estado estime justificada la invitacién de la Administracion encargada de la
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busqueda internacional mencionada en el apartado a), y cuando el solicitante no haya pagado
todas las tasas adicionales, las partes de la solicitud internacional que, consecuentemente, no
hayan sido objeto de bisqueda se consideren retiradas a los efectos de ese Estado, a menos
que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado. 504

Articulo 18
Informe de busqueda internacional
1) El informe de buisqueda internacional se establecera en el plazo y en la forma prescritos.

2) El informe de bisqueda internacional sera transmitido por la Administracién encargada de
la busqueda internacional al solicitante y a la Oficina Internacional tan pronto como esté
terminado.

3) El informe de buisqueda internacional o la declaracién mencionada en el Articulo 17.2)a)
sera traducido de conformidad con el Reglamento. Las traducciones seran preparadas por la
Oficina Internacional o bajo su responsabilidad. 505

Articulo 19
Modificacion de las reivindicaciones en la Oficina Internacional

1) Después de recibir el informe de busqueda internacional, el solicitante tendra derecho a
modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional en una sola oportunidad,
presentando las modificaciones en la Oficina Internacional dentro del plazo prescrito. Al
mismo tiempo, podra presentar una breve declaracién, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento, explicando las modificaciones e indicando los efectos que pudieran tener en la
descripcién y los dibujos.

2) Las modificaciones no podran ir mas alla de la divulgacion de la invencidn contenida en la
solicitud internacional tal como haya sido presentada.

3) El incumplimiento de lo dispuesto en el parrafo 2) no tendra consecuencias en un Estado
designado cuya legislacién nacional permita que las modificaciones vayan mas alla de dicha
divulgacién. 506

Articulo 20

504 Véase regla 35 y 36 del Reglamento PCT
505 Véase reglas 42 y 43 del Reglamento PCT.
506 Véase regla 46 del Reglamento PCT.
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Comunicacion a las Oficinas designadas

iy

a) La solicitud internacional, acompafiada del informe de busqueda internacional (con
inclusion de toda indicacién prevista en el Articulo 17.2)b)) o de la declaracién mencionada
en el Articulo 17.2)a), se comunicara a cada Oficina designada que no haya renunciado total o
parcialmente a esa comunicacién, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

b) La comunicaciéon incluird la traduccion (en la forma prescrita) de dicho informe o
declaracién.

2) Si las reivindicaciones han sido modificadas en virtud del Articulo 19.1), la comunicacién
debera contener el texto integro de las reivindicaciones como hayan sido presentadas y
modificadas, o el texto integro de las reivindicaciones como hayan sido presentadas,
especificando las modificaciones, y debera incluir, en su caso, la declaraciéon prevista en el
Articulo 19.1).

3) A peticién de la Oficina designada o del solicitante, la Administracién encargada de la
busqueda internacional enviara a dicha Oficina o al solicitante, respectivamente, copia de los
documentos citados en el informe de busqueda internacional, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento.

Articulo 21

Publicacidn internacional

1) La Oficina Internacional publicara las solicitudes internacionales.
2)

a) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado b) y en el Articulo 64.3), la
publicacién internacional de la solicitud internacional se efectuara lo antes posible tras la
expiracion de un plazo de 18 meses a partir de la fecha de prioridad de esa solicitud.

b) El solicitante podra pedir a la Oficina Internacional que publique su solicitud internacional
en cualquier momento antes de la expiracion del plazo mencionado en el apartado a). La
Oficina Internacional procedera en consecuencia, de conformidad con el Reglamento.

3) El informe de buisqueda internacional o la declaracién mencionada en el Articulo 17.2)a) se
publicara en la forma prevista por el Reglamento.

4) El Reglamento establecera el idioma en que se efectuara la publicacién internacional, su
forma y demas detalles.
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5) No se efectuara ninguna publicacion internacional si se retira la solicitud internacional o se
considera retirada antes de que se complete la preparacion técnica de la publicacion.

6) Si la Oficina Internacional estima que la solicitud internacional contiene expresiones o
dibujos contrarios a las buenas costumbres o al orden publico, o declaraciones denigrantes tal
como las define el Reglamento, podrd omitirlos de sus publicaciones, indicando el lugar y
numero de palabras o dibujos omitidos. Previa peticion, la Oficina Internacional suministrara
copias individuales de los pasajes omitidos. 507

Articulo 22
Copias, traducciones y tasas para las Oficinas designadas

1) El solicitante presentara a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (a
menos que ya se haya efectuado la comunicacidn prevista en el Articulo 20) y una traduccién
de la misma (tal como estd prescrita) 508 y pagara la tasa nacional (si procede) antes de la
expiracion de un plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad. En el caso de que la
legislacion nacional del Estado designado exija la indicaciéon del nombre y otros datos
prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con
posterioridad a la presentacién de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya
figurasen en el petitorio, el solicitante debera proporcionarlas a la Oficina nacional de ese
Estado o a la Oficina que acttie por éste antes de la expiracidn de un plazo de 30 meses a partir
de la fecha de prioridad.

2) Cuando, en virtud de lo previsto en el Articulo 17.2)a), la Administracién encargada de la
busqueda internacional declare que no se establecera un informe de buisqueda internacional,
el plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el parrafo 1) del presente articulo
sera el mismo que el previsto en el parrafo 1).

3) Para el cumplimiento de los actos previstos en los parrafos 1) o 2), toda legislaciéon nacional
podra fijar plazos de vencimiento posteriores a los que figuran en esos parrafos.

Articulo 23
Suspension del procedimiento nacional

1) Ninguna Oficina designada tramitara ni examinara la solicitud internacional antes de la
expiracion del plazo aplicable segtin el Articulo 22.

507 Véase regla 48 del Reglamento PCT.
508 Véase regla 49.5 del Reglamento PCT respecto de contenido y requisitos materiales de la traduccion.

289



2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1), cualquier Oficina designada podra tramitar o
examinar en cualquier momento la solicitud internacional a peticién expresa del solicitante.

Articulo 24
Posible pérdida de los efectos en los Estados designados

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 25, en el caso previsto en el punto ii) infra, los
efectos de la solicitud internacional prescritos en el Articulo 11.3) cesaran en todo Estado
designado y ese cese tendra las mismas consecuencias que el retiro de una solicitud nacional
en ese Estado:

i) si el solicitante retira su solicitud internacional o la designacién de ese Estado;

ii) si la solicitud internacional se considera retirada en virtud de lo dispuesto en los Articulos
12.3), 14.1)b), 14.3)a) o 14.4), o si la designacién de ese Estado se considera retirada de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 14.3)b);

iii) si el solicitante no cumple los actos mencionados en el Articulo 22 dentro del plazo
aplicable.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1), cualquier Oficina designada podra mantener
los efectos previstos en el Articulo 11.3) aun cuando no se exija que tales efectos se
mantengan en virtud del Articulo 25.2).

Articulo 25

Revision por las Oficinas designadas

1y

a) Cuando la Oficina receptora deniegue la concesion de una fecha de presentacion
internacional o declare que la solicitud internacional se considera retirada, o cuando la Oficina
Internacional llegue a la conclusion prevista en el Articulo 12.3), la Oficina Internacional, a
peticién del solicitante, enviard ejemplares de todos los documentos contenidos en el
expediente a cualquiera de las Oficinas designadas por el solicitante a la mayor brevedad
posible.

b) Cuando la Oficina receptora declare que se considera retirada la designacién de un Estado,
la Oficina Internacional, a peticidn del solicitante, enviara ejemplares de todos los documentos
contenidos en el expediente a la Oficina nacional de ese Estado a la mayor brevedad posible.

c) Las peticiones formuladas en virtud de los apartados a) o b) deberdn presentarse en el
plazo prescrito.
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2)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), siempre que la tasa nacional haya sido
pagada y que la traduccién apropiada (en la forma prescrita) haya sido proporcionada en el
plazo previsto, cada Oficina designada decidira si el rechazo, la declaracién o la conclusion
mencionados en el parrafo 1) estaban justificados de conformidad con las disposiciones del
presente Tratado y su Reglamento y, si decide que el rechazo o la declaracion es resultado de
un error o una omisioén de la Oficina receptora, o que la conclusién es consecuencia de un
error o una omision de la Oficina Internacional, tramitara la solicitud internacional, por lo que
se refiere a sus efectos en el Estado de la Oficina designada, como si tal error u omisién no se
hubieran producido.

b) Cuando el ejemplar original llegue a la Oficina Internacional después de la expiracion del
plazo prescrito en el Articulo 12.3) debido a algin error u omisién del solicitante, s6lo se
aplicaran las disposiciones del apartado a) en las circunstancias mencionadas en el Articulo
48.2).

Articulo 26
Oportunidad de corregir la solicitud en las Oficinas designadas

Ninguna Oficina designada podra rechazar una solicitud internacional por el motivo de que no
cumple los requisitos del presente Tratado y su Reglamento, sin dar primero al solicitante la
oportunidad de corregir dicha solicitud, en la medida y de conformidad con el procedimiento
previsto por la legislaciéon nacional para situaciones idénticas o semejantes que se presenten
en relacién con solicitudes nacionales.

Articulo 27
Requisitos nacionales

1) Ninguna legislacién nacional podra exigir que la solicitud internacional cumpla, en cuanto a
su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el presente Tratado y su
Reglamento o con requisitos adicionales.

2) Las disposiciones del parrafo 1) no afectaran a la aplicacién del Articulo 7.2) ni impediran
que ninguna legislacién nacional exija, una vez que haya comenzado la tramitacién de la
solicitud internacional en la Oficina designada, que se proporcionen los siguientes
antecedentes:

i) cuando el solicitante sea una persona juridica, el nombre de un directivo autorizado para
representarle;
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ii) los documentos que no pertenezcan a la solicitud internacional pero que constituyan la
prueba de alegaciones o declaraciones que figuren en esa solicitud, entre ellas la confirmacién
de la solicitud internacional mediante la firma del solicitante cuando, al presentarse esa
solicitud, hubiera estado firmada por su representante o por su mandatario.

3) La Oficina designada podra rechazar la solicitud internacional cuando, a los efectos de
cualquier Estado designado, el solicitante no cumpliera las condiciones requeridas por la
legislacion nacional de ese Estado para presentar una solicitud nacional por no ser el inventor.

4) Cuando, con respecto a la forma o al contenido de las solicitudes nacionales, la legislacién
nacional prevea requisitos que desde el punto de vista de los solicitantes sean mas favorables
que los que establece el presente Tratado y su Reglamento para las solicitudes
internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera otros drganos competentes
del Estado designado o que actiien en representacion de éste podran aplicar los requisitos
mas favorables a las solicitudes internacionales en lugar de los otros, salvo si el solicitante
insiste en que se apliquen a su solicitud internacional los requisitos previstos por el presente
Tratado y su Reglamento.

5) No podré interpretarse ninguna disposicién del presente Tratado ni de su Reglamento en el
sentido de que limita la libertad de cada Estado contratante para prescribir todos los
requisitos substantivos de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposicién del
presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definicién del estado anterior de la técnica
debera entenderse exclusivamente a los efectos de aplicacion del procedimiento internacional
y, en consecuencia, todo Estado contratante, cuando determine la patentabilidad de la
invencién que se reivindique en una solicitud internacional, serd libre para aplicar los
criterios de su legislacion nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demas
requisitos de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido
de las solicitudes. 509

6) La legislacién nacional podra exigir al solicitante que suministre pruebas en relacién con
cualquier requisito substantivo de patentabilidad que prescriba dicha legislacién.

7) Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que haya comenzado a tramitar
la solicitud internacional, podra aplicar la legislacién nacional por lo que respecta a todo
requisito que exija que el solicitante esté representado por un mandatario habilitado para
representar a los solicitantes ante la mencionada Oficina y/o que el solicitante tenga una
direccion en el Estado designado para las notificaciones.

8) No podra interpretarse ninguna disposicién del presente Tratado ni del Reglamento en el
sentido de que limita la libertad de algin Estado contratante para aplicar las medidas que
considere necesarias a fin de preservar su seguridad nacional o que limita el derecho de sus

509 En virtud de esta disposicidn, cada Estado contratante cuenta con la libertad de aplicar su legislacion
nacional respecto de los requisitos substantivos de patentabilidad.
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propios residentes o nacionales a presentar solicitudes internacionales, con el fin de proteger
los intereses econdmicos generales de ese Estado. 510

Articulo 28

Modificacion de las reivindicaciones, de la descripcion y de los dibujos en las Oficinas
designadas

1) El solicitante debera tener la posibilidad de modificar las reivindicaciones, la descripcion y
los dibujos presentados en cada Oficina designada dentro del plazo prescrito. 51! Ninguna
Oficina designada concedera una patente ni denegara su concesion antes de la expiracién de
ese plazo, excepto con el consentimiento expreso del solicitante.

2) Las modificaciones no deberan exceder la divulgaciéon de la invencién que figure en la
solicitud internacional, tal como fue presentada, a menos que la legislacién nacional del
Estado designado permita ir méas alla de la mencionada divulgacidn. 512

3) Las modificaciones deberan estar en conformidad con la legislacién nacional del Estado
designado en todos los aspectos que no estén previstos por el presente Tratado o su
Reglamento.

4) Cuando la Oficina designada exija una traduccién de la solicitud internacional, las
modificaciones se deberan hacer en el idioma de la traduccién.

Articulo 29
Efectos de la publicaciéon internacional

1) Por lo que se refiere a la proteccidon de cualquier derecho del solicitante en un Estado
designado, sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2) a 4), la publicacién internacional de
una solicitud internacional tendra en ese Estado los mismos efectos que los que la legislacion
de dicho Estado prevea para la publicaciéon nacional obligatoria de las propias solicitudes
nacionales no examinadas. 513

510 Véase regla 51 bis del Reglamento PCT relativa a ciertas exigencias nacionales admitidas por el
Tratado PCT.

511 Véase regla 52 del Reglamento PCT.

512 Véase el art. 49 inciso 1° del Reglamento de la Ley N° 19.039.

513 Sin perjuicio de la publicacién internacional que contempla PCT, igualmente se aplican los articulos
4 y 5 inciso 1° y 2° de la Ley N°19.039 que establecen que presentada y aceptada a tramitacién una
solicitud de registro, sera obligatoria la publicaciéon de un extracto de ésta en el Diario Oficial para
efectos de que cualquier interesado pueda formular su oposicién a la solicitud.
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2) Si el idioma de la publicacién internacional es diferente del empleado en las publicaciones
efectuadas con arreglo a la legislaciéon nacional del Estado designado, dicha legislaciéon
nacional podra establecer que los efectos previstos en el parrafo 1) sélo seran aplicables a
partir de la fecha en que:

i) se publique una traduccién en este ultimo idioma, conforme a lo dispuesto en la legislacién
nacional; o

ii) se ponga a disposicién del publico una traduccién en este Ultimo idioma dejandola abierta a
inspeccién publica, conforme a lo dispuesto en la legislacion nacional; o

iii) el solicitante envie una traduccién en este ultimo idioma al actual o presunto usuario no
autorizado de la invencion reivindicada en la solicitud internacional; o

iv) se hayan cumplido tanto los actos indicados en los puntos i) y iii), como los descritos en los
puntos ii) y iii).

3) La legislacion nacional de cualquier Estado designado podra establecer que, cuando se haya
efectuado la publicacion internacional, los efectos previstos en el parrafo 1) sélo seran
aplicables después de transcurrir 18 meses desde la fecha de prioridad, si asi lo pide el
solicitante antes de transcurrir 18 meses desde la fecha de prioridad.

4) La legislaciéon nacional de cualquier Estado designado podra establecer que los efectos
previstos en el parrafo 1) sélo se produciran a partir de la fecha de recepcion, por su Oficina
nacional o por la Oficina que actiie por ese Estado, de un ejemplar de la publicacién de la
solicitud internacional efectuada de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21. Esa
Oficina publicara en su gaceta la fecha de recepcidon lo antes posible.

Articulo 30

Caracter confidencial de la solicitud internacional

iy

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la Oficina Internacional y las
Administraciones encargadas de la busqueda internacional no permitirdn que ninguna
persona o administracién tenga acceso a la solicitud internacional antes de su publicacién
internacional, salvo peticién o autorizacion del solicitante.

b) Las disposiciones del apartado a) no se aplicaran a ningin envio efectuado a la
Administracién encargada de la bisqueda internacional competente, a los envios previstos
por el Articulo 13, ni a las comunicaciones previstas por el Articulo 20.

2)
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a) Salvo peticion o autorizacion del solicitante, ninguna Oficina nacional permitira el acceso de
terceros a la solicitud internacional antes de que transcurra la primera de las fechas
siguientes:

i) 1a fecha de publicacién internacional de la solicitud internacional;

ii) la fecha de recepcién de la comunicacién de la solicitud internacional conforme al Articulo
20;

iii) 1a fecha de recepcién de un ejemplar de la solicitud internacional conforme al Articulo 22.

b) Lo dispuesto en el apartado a) no impedira que una Oficina nacional informe a terceros de
que ha sido designada ni que publique ese hecho. No obstante, tal informacién o publicacién
s6lo podra contener los siguientes datos: identificacién de la Oficina receptora, nombre del
solicitante, fecha de la presentacion internacional, nimero de la solicitud internacional y
titulo de la invencién.

c) Lo dispuesto en el apartado a) no impedira que cualquier Oficina designada permita a las
autoridades judiciales el acceso a la solicitud internacional.

3) Las disposiciones del parrafo 2)a) se aplicaran a toda Oficina receptora, salvo en lo que se
refiere a los envios previstos en el Articulo 12.1).

4) A los efectos del presente articulo, la expresion "tener acceso” comprendera todos los
medios por los que los terceros puedan tener conocimiento, con inclusiéon de la comunicacién
individual y la publicacién general, entendiéndose, no obstante, que ninguna Oficina nacional
podra publicar en general una solicitud internacional o su traduccién antes de la publicacion
internacional o antes de que hayan transcurrido 20 meses desde la fecha de prioridad, si la
publicacién internacional no ha tenido lugar dentro de ese plazo.

Capitulo I1

Examen preliminar internacional

Articulo 31
Solicitud de examen preliminar internacional

1) A peticion del solicitante, su solicitud internacional sera objeto de un examen preliminar
internacional conforme a lo dispuesto en las siguientes disposiciones y en el Reglamento.

2)

a) Podra presentar una solicitud de examen preliminar internacional todo solicitante que, con
arreglo a la definicién establecida en el Reglamento, sea residente o nacional de un Estado
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contratante vinculado por el Capitulo Il y cuya solicitud internacional haya sido presentada en
la Oficina receptora de ese Estado o en la que acttie por cuenta del mismo.

b) La Asamblea podra decidir que se faculte a las personas autorizadas para presentar
solicitudes internacionales a fin de que presenten una solicitud de examen preliminar
internacional aun cuando sean residentes o nacionales de un Estado que no sea parte en el
presente Tratado o que no esté vinculado por el Capitulo II.

3) La solicitud de examen preliminar internacional debera efectuarse independientemente de
la solicitud internacional. Debera contener las indicaciones prescritas y se hara en el idioma y
en la forma previstos.

4)

a) La solicitud indicara el Estado o Estados contratantes en los que el solicitante se proponga
utilizar los resultados del examen preliminar internacional ("Estados elegidos").
Posteriormente se podran elegir Estados contratantes adicionales. La elecciéon sélo podra
recaer en Estados contratantes ya designados de conformidad con el Articulo 4.

b) Los solicitantes mencionados en el parrafo 2)a) podran elegir cualquier Estado contratante
vinculado por el Capitulo II. Los solicitantes indicados en el parrafo 2)b) sélo podran elegir los
Estados contratantes vinculados por el Capitulo II que se hayan declarado dispuestos a ser
elegidos por dichos solicitantes.

5) La solicitud estara sujeta al pago de las tasas prescritas dentro del plazo establecido.
6)

a) La solicitud deberd presentarse a la Administraciéon encargada del examen preliminar
internacional competente que se menciona en el Articulo 32.

b) Toda eleccién posterior se presentara a la Oficina Internacional.

7) Se notificara su elecciéon a cada Oficina elegida. 514

Articulo 32
Administraciéon encargada del examen preliminar internacional

1) La Administracion encargada del examen preliminar internacional efectuara el examen
preliminar internacional.

2) En virtud del acuerdo aplicable concertado entre la Administraciéon o las Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional interesadas y la Oficina Internacional, la
Oficina receptora, en el caso de las solicitudes mencionadas en el Articulo 31.2)a), y la

514 Véase regla 53 del Reglamento PCT.
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Asamblea, en el de las solicitudes mencionadas en el Articulo 31.2)b), determinaran la
Administracion o Administraciones que serdn competentes para encargarse del examen
preliminar. 515

3) Las disposiciones del Articulo 16.3) se aplicaran, mutatis mutandis, a las Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional.

Articulo 33
Examen preliminar internacional

1) El examen preliminar internacional tendra por objeto formular una opinién preliminar y
sin compromiso sobre las siguientes cuestiones: si la invencion reivindicada parece ser nueva,
si implica una actividad inventiva (no es evidente) y si es susceptible de aplicacién industrial.

2) A los efectos del examen preliminar internacional, una invencién reivindicada se
considerara nueva si no existe anterioridad en el estado de la técnica, tal como se define en el
Reglamento.

3) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerara que una invencién
reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal
como se define en el Reglamento, la invencion no es evidente para una persona del oficio en la
fecha pertinente prescrita.

4) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerara que una invencion
reivindicada es susceptible de aplicacién industrial cuando, de acuerdo con su caracter, su
objeto pueda ser producido o utilizado (en el sentido tecnolégico) en todo tipo de industria.
La expresion "industria” debe entenderse en su mas amplio sentido, como en el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

5) Los criterios descritos anteriormente so6lo serviran a los efectos del examen preliminar
internacional. Todo Estado contratante podra aplicar criterios adicionales o diferentes con el
fin de decidir si la invencién reivindicada es o no patentable en ese Estado.

6) El examen preliminar internacional debera tomar en consideracién todos los documentos
citados en el informe de buisqueda internacional. Podra tomar en consideraciéon todos los
documentos adicionales que estime pertinentes en ese caso concreto.

Articulo 34

Procedimiento de la Administracion encargada del examen preliminar internacional

515 Véase regla 59 del Reglamento PCT.
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1) El procedimiento de la Administracién encargada del examen preliminar internacional se
regird por las disposiciones del presente Tratado, del Reglamento y del acuerdo que la Oficina
Internacional concertara con esa Administracién, con sujeciéon a las normas del presente
Tratado y su Reglamento.

2)

a) El solicitante tendrd derecho a comunicarse verbalmente y por escrito con la
Administracion encargada del examen preliminar internacional.

b) El solicitante podra modificar las reivindicaciones, la descripciéon y los dibujos, en la forma
y dentro del plazo prescritos, antes de que se elabore el informe del examen preliminar
internacional. Las modificaciones no podran exceder la divulgacion de la invencién que figure
en la solicitud internacional, tal como se presento.

c) El solicitante recibira al menos un dictamen escrito de la Administracién encargada del
examen preliminar internacional, salvo que esa Administracién estime que se han cumplido
las siguientes condiciones:

i) la invencion satisface los criterios establecidos en el Articulo 33.1);

ii) 1a solicitud internacional cumple los requisitos del presente Tratado y del Reglamento en la
medida en que esa Administracion los verifica;

iii) no se considera necesario formular las observaciones previstas en la dltima frase del
Articulo 35.2).

d) El solicitante podra responder al dictamen escrito.
3)

a) Si la Administracién encargada del examen preliminar internacional estimara que la
solicitud internacional no cumple con la exigencia de unidad de la invencidn, tal como figura
en el Reglamento, podra invitar al solicitante a que, a su eleccion, limite las reivindicaciones
con el fin de cumplir con esa exigencia o pague tasas adicionales.

b) La legislacién nacional de cualquier Estado elegido podra prever que, cuando el solicitante
opte por limitar las reivindicaciones de conformidad con el apartado a), se consideren
retiradas las partes de la solicitud internacional que no sean objeto de un examen preliminar
internacional como consecuencia de la limitacién, por lo que se refiere a los efectos en ese
Estado, a menos que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho
Estado.

c) Si el solicitante no cumpliese la invitacion mencionada en el apartado a) en el plazo
prescrito, la Administraciéon encargada del examen preliminar internacional emitird un
informe del examen preliminar internacional sobre las partes de la solicitud internacional que
guarden relacién con lo que parezca constituir la invencién principal e indicara los hechos
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pertinentes en el mencionado informe. La legislaciéon nacional de todo Estado elegido podra
prever que, cuando la Oficina nacional de ese Estado estime justificada la invitacién de la
Administraciéon encargada del examen preliminar internacional, se consideren retiradas las
partes de la solicitud internacional que no tengan relacién con la invencién principal, por lo
que se refiere a los efectos en ese Estado, a menos que el solicitante pague a dicha Oficina una
tasa especial.

4)
a) Si la Administracién encargada del examen preliminar internacional estimara:

i) que la solicitud internacional se refiere a una cuestiéon respecto de la cual, segin el
Reglamento, no estd obligada a efectuar un examen preliminar internacional y decidiera en
ese caso particular no efectuar tal examen, o

ii) que la descripcidn, las reivindicaciones o los dibujos son tan obscuros, o que las
reivindicaciones se fundan en forma tan inadecuada en la descripcién, que no se puede formar
una opinion significativa en relacidn con la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la
aplicacion industrial de la invencién reivindicada, esa Administracién no examinara las
cuestiones mencionadas en el Articulo 33.1) y comunicara esta opinién y sus motivos al
solicitante.

b) Si se estima que alguna de las situaciones mencionadas en el apartado a) so6lo existe en
determinadas reivindicaciones o en relacion con ellas, las disposiciones del apartado a) solo
se aplicaran a dichas reivindicaciones. 516

Articulo 35
Informe de examen preliminar internacional

1) El informe de examen preliminar internacional se emitira en el plazo y en la forma
prescritos.

2) El informe de examen preliminar internacional no contendré ninguna declaracién sobre la
cuestion de saber si la invencion reivindicada es o parece ser patentable o no patentable de
conformidad con lo dispuesto en alguna legislacion nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el parrafo 3), el informe declarara, en relaciéon con cada reivindicacién, si ésta parece
satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicacién industrial,
tal como se definen en el Articulo 33.1) a 33.4) a los efectos del examen preliminar
internacional. En la declaracién figurara la mencién de los documentos que sirvan de apoyo a
la conclusiéon mencionada y las explicaciones que las circunstancias del caso puedan exigir. La
declaracién contendra asimismo las demas observaciones previstas por el Reglamento.

3)

516 Véase regla 66 del Reglamento PCT.
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a) Si en el momento de emitir el informe de examen preliminar internacional, la
Administracién encargada del examen preliminar internacional estimase que existe alguna de
las situaciones mencionadas en el Articulo 34.4)a), el informe recogera esa opinion y las
razones en que se funda. El informe no contendra ninguna declaracién, tal como lo dispone el
parrafo 2).

b) Si se estimara que existe alguna de las situaciones mencionadas en el Articulo 34.4)b), el
informe de examen preliminar internacional contendrda, en relaciéon con las respectivas
reivindicaciones, la declaracién prevista en el apartado a) y, en relaciéon con las demas
reivindicaciones, la declaracién indicada en el parrafo 2).

Articulo 36

Transmision, traduccion y comunicacion del informe de examen preliminar
internacional

1) El informe de examen preliminar internacional acompafiado de los anexos prescritos se
transmitira al solicitante y a la Oficina Internacional.

2)

a) El informe de examen preliminar internacional y sus anexos se traduciran a los idiomas
establecidos.

b) La traducciéon del informe sera efectuada por la Oficina Internacional o bajo su
responsabilidad; la traduccién de los anexos sera preparada por el solicitante.

3)

a) La Oficina Internacional comunicara el informe de examen preliminar internacional con su
traduccién (en la forma prescrita) y sus anexos (en el idioma original) a cada Oficina elegida.

b) El solicitante transmitira la traduccién de los anexos a las Oficinas elegidas dentro del plazo
prescrito.

4) Las disposiciones del Articulo 20.3) se aplicaran, mutatis mutandis, a las copias de todo
documento que se cite en el informe de examen preliminar internacional y que no se haya
citado en el informe de busqueda internacional.

Articulo 37

Retiro de la solicitud o de la eleccion

1) El solicitante podra retirar alguna o todas las elecciones.

2) Si se retirase la eleccién de todos los Estados elegidos, se considerara retirada la solicitud.

3)
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a) Todo retiro debera notificarse a la Oficina Internacional.

b) En consecuencia, la Oficina Internacional notificara el retiro a las Oficinas elegidas
interesadas y a la correspondiente Administracion encargada del examen preliminar
internacional.

4)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el retiro de la solicitud o de la eleccién de un
Estado contratante, se considerard como retiro de la solicitud internacional por lo que
respecta a ese Estado, salvo que la legislacién nacional de dicho Estado prevea lo contrario.

b) El retiro de la solicitud o de la eleccién no se considerara como retiro de la solicitud
internacional si se efectiia antes del vencimiento del plazo aplicable previsto en el Articulo 22;
sin embargo, cualquier Estado contratante podra prever en su legislacién nacional que lo que
antecede s6lo sera aplicable cuando su Oficina nacional reciba, dentro de dicho plazo, un
ejemplar de la solicitud internacional, junto con una traduccién (en la forma prescrita), y la
tasa nacional.

Articulo 38
Caracter confidencial del examen preliminar internacional

1) Salvo peticion o autorizaciéon del solicitante, la Oficina Internacional o la Administracién
encargada del examen preliminar internacional no permitirdn en ningiin momento el acceso
al expediente de examen preliminar internacional, en el sentido y en las condiciones previstas
en el Articulo 30.4), a ninguna persona o administracién, con excepcién de las Oficinas
elegidas, una vez emitido el informe de examen preliminar internacional.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1) y en los Articulos 36.1) y 36.3) y 37.3)b), y
salvo peticiéon o autorizacion del solicitante, la Oficina Internacional o la Administraciéon
encargada del examen preliminar internacional no facilitaran informacién alguna sobre la
emision o denegacién de emisién de un informe de examen preliminar internacional, ni sobre
el retiro o mantenimiento de la solicitud de examen preliminar internacional o de cualquier
eleccién.

Articulo 39

Copias, traducciones y tasas para las Oficinas elegidas

iy

a) Si la eleccion de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes
contado desde la fecha de prioridad, no se aplicaran a ese Estado las disposiciones del Articulo
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22y el solicitante facilitara a cada Oficina elegida una copia de la solicitud internacional (salvo
si ya hubiese tenido lugar la comunicacion prevista en el Articulo 20) y una traduccidén de esa
solicitud (tal como esta prescrita), y pagara (si procede) la tasa nacional, antes de transcurrir
30 meses desde la fecha de prioridad.

b) Para el cumplimiento de los actos mencionados en el apartado a), cualquier legislacion
nacional podra fijar plazos que venzan después del previsto en ese apartado.

2) Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el parrafo 1)a) en el plazo aplicable de
conformidad con el parrafo 1)a) o 1)b), cesaran los efectos previstos en el Articulo 11.3) en el
Estado elegido, con las mismas consecuencias que las del retiro de una solicitud nacional en
ese Estado.

3) Cualquier Oficina elegida podra mantener los efectos previstos en el Articulo 11.3) aun
cuando el solicitante no cumpla los requisitos establecidos en el parrafo 1)a) o 1)b).

Articulo 40
Suspension del examen nacional y de los demas procedimientos

1) Si la eleccién de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno mes
contado desde la fecha de prioridad, no se aplicaran a ese Estado las disposiciones del Articulo
23y, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2), su Oficina nacional o cualquier Oficina que
actie por ese Estado no efectuard el examen ni otro tramite relativo a la solicitud
internacional antes del vencimiento del plazo aplicable en virtud del Articulo 39.

2) No obstante las disposiciones del parrafo 1), y si lo pide expresamente el solicitante,
cualquier Oficina elegida podra proceder en cualquier momento al examen y demas tramites
de la solicitud internacional.

Articulo 41

Modificacion de las reivindicaciones, de la descripcion y de los dibujos en las Oficinas
elegidas

1) El solicitante debera tener la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripcién
y los dibujos en cada Oficina elegida, dentro del plazo prescrito. 517 Ninguna Oficina elegida
concedera una patente ni denegara la concesién de una patente antes del vencimiento de ese
plazo, salvo con el consentimiento expreso del solicitante.

2) Las modificaciones no podran exceder la divulgacién de la invencion contenida en la
solicitud internacional, tal como fue presentada, a menos que la legislacién nacional del
Estado elegido autorice que las enmiendas excedan dicha divulgacidn. 518

517 Véase regla 78 del Reglamento PCT.
518 Véase el art. 49 inciso 1° del RLPL
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3) Las modificaciones deberan estar en conformidad con la legislacién nacional del Estado
elegido en todos los aspectos no previstos en el presente Tratado y su Reglamento.

4) Cuando una Oficina elegida exija una traduccién de la solicitud internacional, las
modificaciones se haran en el idioma de la traduccién.

Articulo 42
Resultado del examen nacional en las Oficinas elegidas

Las Oficinas elegidas que reciban el informe de examen preliminar internacional no podran
exigir que el solicitante proporcione copias de los documentos relacionados con el examen
efectuado en cualquier otra Oficina elegida sobre la misma solicitud internacional, ni
informaciones sobre el contenido de esos documentos.

Capitulo III

Disposiciones comunes

Articulo 43

Busqueda de ciertas clases de proteccion

De conformidad con lo previsto en el Reglamento, el solicitante podra indicar con respecto a
cualquier Estado designado o elegido cuya legislacion contemple la concesién de certificados
de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adicidn,
certificados de inventor de adicién o certificados de utilidad de adicién, que el objeto de su
solicitud internacional, en lo que a dicho Estado se refiere, es la concesidn de un certificado de
inventor, un certificado de utilidad o un modelo de utilidad, en lugar de una patente, o la
concesion de una patente o certificado de adicion, un certificado de inventor de adicién o un
certificado de utilidad de adicidn; los efectos derivados de esa indicacién se regiran por la
eleccién del solicitante. A los efectos del presente articulo y de cualquier regla relacionada con
el mismo, no sera aplicable el Articulo 2.ii).

Articulo 44
Busqueda de dos clases de proteccion

En cualquier Estado designado o elegido, cuya legislacién permita que una solicitud que tenga
por objeto la concesién de una patente o de cualquier otra de las clases de proteccion
comprendidas en el Articulo 43 también pueda tener por objeto la concesién de otra de las
mencionadas clases de proteccion, el solicitante podra indicar de conformidad con el
Reglamento las dos clases de protecciéon que solicita; los efectos que de ello se deriven se
regiran por las indicaciones del solicitante. A los efectos del presente articulo no sera
aplicable el Articulo 2.ii).
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Articulo 45
Tratado de patente regional

1) Todo tratado que prevea la concesion de patentes regionales ("tratado de patente
regional") y que, a toda persona autorizada por el Articulo 9 a presentar solicitudes
internacionales, le otorgue el derecho de presentar solicitudes cuyo objeto sea la concesion de
esas patentes, podra establecer que las solicitudes internacionales que designen o elijan un
Estado parte tanto en el tratado de patente regional como en el presente Tratado puedan
presentarse como solicitudes para la concesion de dichas patentes.

2) La legislacion nacional de dicho Estado designado o elegido podra prever que toda
designacion o eleccion de tal Estado en la solicitud internacional surtird el efecto de una
indicacion del deseo de obtener una patente regional en virtud del tratado de patente
regional.

Articulo 46
Traduccion incorrecta de la solicitud internacional

Si, como consecuencia de una traduccion incorrecta de la solicitud internacional, el alcance de
una patente concedida con motivo de esa solicitud excediera el alcance de la solicitud
internacional en su idioma original, las autoridades competentes del Estado contratante de
que se trate podran limitar en consecuencia y con caracter retroactivo el alcance de la patente,
y declararlo nulo y sin valor en la medida en que ese alcance exceda el de la solicitud
internacional en su idioma original.

Articulo 47

Plazos

1) El calculo de los plazos mencionados en el presente Tratado se regira por el Reglamento.
2)

a) Con excepcidon de la revision prevista en el Articulo 60, todos los plazos fijados en el
Capitulo I y Capitulo II del presente Tratado podran ser modificados por decisiéon de los
Estados contratantes.

b) Tales decisiones se adoptaran por unanimidad en la Asamblea o mediante votacién por
correspondencia.

c) Los detalles del procedimiento serdn establecidos por el Reglamento.
Articulo 48

Retrasos en el cumplimiento de ciertos plazos
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1) Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Reglamento que no se cumpla debido a
una interrupcién en los servicios postales o por pérdida o retrasos inevitables del correo, se
considerara cumplido en los casos y con sujecién a la prueba y demas condiciones que
prescriba el Reglamento.

2)

a) Todo Estado contratante excusara cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo, por lo
que a dicho Estado se refiera y por motivos admitidos por su legislacién nacional.

b) Todo Estado contratante podra excusar cualquier retraso en el cumplimiento de un plazo,
por lo que a dicho Estado se refiera y por motivos distintos de los mencionados en el apartado

a).
Articulo 49
Derecho a actuar ante las Administraciones internacionales

Cualquier abogado, agente de patentes u otra persona que tenga derecho a actuar ante la
Oficina nacional en la que se haya presentado la solicitud internacional, estara facultado, en lo
que se refiere a esa solicitud, a actuar ante la Oficina Internacional, la Administracion
encargada de la busqueda internacional competente y la Administraciéon encargada del
examen preliminar internacional competente.

Capitulo IV

Servicios técnicos

Articulo 50

Servicios de informacion sobre patentes

1) La Oficina Internacional podra suministrar servicios (denominados en el presente articulo
"servicios de informacién"), que consistiran en informaciones técnicas y todas las demas
informaciones pertinentes de que disponga sobre la base de documentos publicados,
principalmente patentes y solicitudes publicadas.

2) La Oficina Internacional podra suministrar esos servicios de informacién directamente o
por conducto de una o varias Administraciones encargadas de la busqueda internacional o de
otras instituciones especializadas nacionales o internacionales, con las que la Oficina
Internacional pueda concertar acuerdos.

3) Los servicios de informaciéon funcionaran de tal manera que sirvan para facilitar,
particularmente a los Estados contratantes que sean paises en desarrollo, la adquisiciéon de
conocimientos y de tecnologia, con inclusién del "know-how" publicado y disponible.
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4) Los servicios de informacién se pondran a disposicién de los gobiernos de los Estados
contratantes y de sus nacionales y residentes. La Asamblea podra decidir que se presten esos
servicios a otros interesados.

5)

a) Los servicios se suministraran a precio de costo a los gobiernos de los Estados
contratantes; sin embargo, los servicios se suministraran a un costo menor a los gobiernos de
los Estados contratantes que sean paises en desarrollo, si la diferencia pudiera cubrirse con
los beneficios obtenidos en la prestacion de servicios a destinatarios que no sean gobiernos de
los Estados contratantes o con los recursos que procedan de las fuentes mencionadas en el
Articulo 51.4).

b) El costo previsto en el apartado a) ha de entenderse ademas de los costos que normalmente
correspondan a la prestacion de los servicios de una Oficina nacional o al cumplimiento de las
obligaciones de una Administracién encargada de la busqueda internacional.

6) Los detalles relativos a la aplicacién de las disposiciones del presente articulo se regiran
por las decisiones que adopte la Asamblea y, dentro de los limites que ésta fije, por las de los
grupos de trabajo que la Asamblea pueda establecer a tal fin.

7) Cuando lo considere necesario, la Asamblea recomendara métodos de financiacion
suplementarios de los mencionados en el parrafo 5).

Articulo 51
Asistencia técnica

1) La Asamblea establecera un Comité de Asistencia Técnica denominado en el presente
articulo "el Comité").

2)

a) Los miembros del Comité se elegiran entre los Estados contratantes, teniendo debidamente
en cuenta la representacion de los paises en desarrollo.

b) Por iniciativa propia o a peticiéon del Comité, el Director General invitara a participar en los
trabajos del Comité a los representantes de las organizaciones intergubernamentales que se
ocupen de la asistencia técnica a los paises en desarrollo.

3)

a) La labor del Comité consistira en organizar y supervisar la asistencia técnica a los Estados
contratantes que sean paises en desarrollo con el fin de promover sus sistemas de patentes,
tanto a nivel nacional como regional.

b) La asistencia técnica comprender3, entre otras cosas, la formacion de especialistas, el envio
de expertos y el suministro de equipo con fines de demostracién y operativos.
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4) Para la financiacién de los proyectos que correspondan a los objetivos del presente
articulo, la Oficina Internacional procurara concertar acuerdos, por una parte, con
organizaciones internacionales de financiaciéon y organizaciones intergubernamentales, en
particular con las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas y los organismos
especializados relacionados con las Naciones Unidas que se ocupen de la asistencia técnica y,
por otra parte, con los gobiernos de los Estados beneficiarios de la asistencia técnica.

5) Los detalles relativos a la aplicacién de las disposiciones del presente articulo se regiran
por las decisiones que adopte la Asamblea y, dentro de los limites que ésta fije, por las de los
grupos de trabajo que la Asamblea pueda establecer a tal fin.

Articulo 52
Relaciones con las demas disposiciones del Tratado

Ninguna disposicidn del presente Capitulo afectard a las disposiciones financieras que figuren
en cualquier otro capitulo del presente Tratado. Dichas disposiciones no seran aplicables al
presente Capitulo ni a su puesta en practica.

Capitulo V

Disposiciones administrativas
Articulo 53

Asamblea

1)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 57.8), la Asamblea estara compuesta por los
Estados contratantes.

b) El gobierno de cada Estado contratante estara representado por un delegado, quien podra
estar asistido por suplentes, asesores y expertos.

2)
a) La Asamblea:

i) tratara todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Uni6én y a la
aplicacion del presente Tratado;

ii) cumplira las tareas que le estén expresamente asignadas en virtud de otras disposiciones
del presente Tratado;

iii) dard a la Oficina Internacional las instrucciones relativas para la preparacion de las
conferencias de revision;

307



iv) examinara y aprobara los informes y las actividades del Director General relativos a la
Unién y le dara las instrucciones oportunas sobre las cuestiones de la competencia de la
Union;

v) examinara y aprobard los informes y las actividades del Comité Ejecutivo establecido en
virtud del parrafo 9) y le dara las instrucciones oportunas;

vi) establecera el programa y aprobara el presupuesto trienal de la Unién y sus cuentas de
cierre;

vii) aprobara el reglamento financiero de la Uniodn;

viii) creara los comités y grupos de trabajo que estime convenientes para lograr los objetivos
de la Unidn;

ix) decidira qué Estados no contratantes y, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 8), qué
organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podran ser
admitidos en sus reuniones en calidad de observadores;

x) emprendera toda accién apropiada para el cumplimiento de los objetivos de la Unién y se
encargara de todas las demas funciones procedentes en el marco del presente Tratado.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organizacidn,
la Asamblea adoptara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de
Coordinacion de la Organizacion.

3) Cada delegado no podra representar mas que a un Estado y s6lo podra votar en su nombre.
4) Cada Estado contratante dispondra de un voto.

5)

a) La mitad de los Estados contratantes constituira el quérum.

b) Aun cuando este quérum no se consiga, la Asamblea podra adoptar decisiones; sin embargo
y salvo las relativas a su propio procedimiento, estas decisiones sélo seran ejecutivas cuando
se consiga el quérum y la mayoria requerida mediante el voto por correspondencia previsto
por el Reglamento.

6)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 47.2)b), 58.2)b), 58.3) y 61.2)b), las decisiones
de la Asamblea se adoptaran por mayoria de dos tercios de los votos emitidos.

b) La abstencién no se considerara un voto.

7) Con respecto a las cuestiones que interesen exclusivamente a Estados vinculados por el
Capitulo II, se considerara que toda referencia a Estados contratantes que figure en los
parrafos 4), 5) y 6) sélo sera aplicable a Estados vinculados por el Capitulo II.
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8) Toda Organizacidn intergubernamental designada como Administraciéon encargada de la
busqueda internacional o como Administracién encargada del examen preliminar
internacional serd invitada a las reuniones de la Asamblea en calidad de observadora.

9) Cuando el numero de Estados contratantes exceda de cuarenta, la Asamblea establecera un
Comité Ejecutivo. Cualquier referencia en el presente Tratado y en el Reglamento al Comité
Ejecutivo se interpretara como una mencién a ese Comité una vez establecido.

10) Hasta que se establezca el Comité Ejecutivo, la Asamblea aprobara los programas y
presupuestos anuales preparados por el Director General, dentro de los limites del programa
y del presupuesto trienal.

11)

a) La Asamblea se reunira cada dos afios en sesién ordinaria mediante convocatoria del
Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo
lugar que la Asamblea General de la Organizacién.

b) La Asamblea se reunira en sesidn extraordinaria mediante convocatoria del Director
General, a peticion del Comité Ejecutivo o a solicitud de la cuarta parte de los Estados
contratantes.

12) La Asamblea adoptara su propio Reglamento.

Articulo 54
Comité Ejecutivo

1) Cuando la Asamblea haya establecido un Comité Ejecutivo, dicho Comité estara supeditado
a las siguientes disposiciones.

2)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 57.8), el Comité Ejecutivo estara integrado por
los Estados elegidos por la Asamblea entre sus Estados miembros.

b) El Gobierno de cada Estado miembro del Comité Ejecutivo estara representado por un
delegado, quien podra estar asistido por suplentes, asesores y expertos.

3) El nimero de Estados miembros del Comité Ejecutivo correspondera a la cuarta parte del
ndmero de Estados miembros de la Asamblea. Al calcular el ndmero de escafios que han de
proveerse, no se tendra en cuenta el residuo resultante de la divisién por cuatro.

4) En la eleccion de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendra debidamente en
cuenta una equitativa distribucion geografica.

5)
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a) Los miembros del Comité Ejecutivo desempefiardn su cargo desde la clausura de la sesién
de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta la clausura de la sesion ordinaria siguiente
de la Asamblea.

b) Los miembros del Comité Ejecutivo podran ser reelegidos, pero s6lo hasta un maximo de
dos tercios de los mismos.

c) La Asamblea reglamentara los detalles de la elecciéon y de la posible reelecciéon de los
miembros del Comité Ejecutivo.

6)
a) El Comité Ejecutivo:
i) preparara el proyecto de programa de la Asamblea;

ii) presentard a la Asamblea propuestas relativas al proyecto de programa y presupuesto
bienal de la Unién preparado por el Director General;

iii) suprimido

iv) someterda a la Asamblea los informes peridédicos del Director General y los informes
anuales de intervencidn de cuentas, con los comentarios apropiados;

v) adoptara todas las medidas necesarias para asegurar la ejecucién del programa de la Union
por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en
cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos sesiones ordinarias de la Asamblea;

vi) desempeiiara las demas funciones que tenga asignadas en virtud del presente Tratado.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organizacion,
el Comité Ejecutivo adoptara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de
Coordinacion de la Organizacion.

7)

a) El Comité Ejecutivo se reunira una vez al afio en sesién ordinaria mediante convocatoria del
Director General, preferentemente durante el mismo periodo y en el mismo lugar que el
Comité de Coordinacién de la Organizacién.

b) El Comité Ejecutivo se reunira en sesion extraordinaria mediante convocatoria del Director
General, bien a iniciativa de éste, bien a peticion de su Presidente o de la cuarta parte de sus
miembros.

8)
a) Cada Estado miembro del Comité Ejecutivo dispondra de un voto.

b) La mitad de los miembros del Comité Ejecutivo constituira el quérum.
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c) Las decisiones se adoptaran por mayoria simple de los votos emitidos.
d) La abstencién no se considerara un voto.
e) Un delegado no podra representar mas que a un Estado y s6lo podra votar en su nombre.

9) Los Estados contratantes que no sean miembros del Comité Ejecutivo seran admitidos en
sus reuniones en calidad de observadores, asi como toda Organizacién intergubernamental
nombrada Administracién encargada de la busqueda internacional o Administracién
encargada del examen preliminar internacional.

10) El Comité Ejecutivo adoptara su propio reglamento.

Articulo 55
Oficina Internacional

1) La Oficina Internacional se encargara de las tareas administrativas que correspondan a la
Union.

2) La Oficina Internacional se encargara del secretariado de los diversos 6érganos de la Union.
3) El Director General es el mas alto funcionario de la Unién y la representa.

4) La Oficina Internacional publicara una gaceta y las demas publicaciones previstas por el
Reglamento o decididas por la Asamblea.

5) El Reglamento especificara los servicios que deberan prestar las Oficinas nacionales con el
fin de asistir a la Oficina Internacional y a las Administraciones encargadas de la busqueda
internacional y del examen preliminar internacional en el cumplimiento de las tareas
previstas por el presente Tratado.

6) El Director General y cualquier miembro del personal por él designado participaran, sin
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier
otro comité o grupo de trabajo creado en virtud del presente Tratado o del Reglamento. El
Director General, o un miembro del personal por él designado, serd de oficio secretario de
eso0s 0rganos.

7)

a) La Oficina Internacional preparara las conferencias de revisién de conformidad con las
directrices de la Asamblea y en cooperacion con el Comité Ejecutivo.

b) La Oficina Internacional podra consultar a las organizaciones intergubernamentales e
internacionales no gubernamentales respecto a la preparacion de las conferencias de revision.
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c) El Director General y las personas que él designe participaran, sin derecho a voto, en las
deliberaciones de las conferencias de revision.

8) La Oficina Internacional llevara a cabo todas las demas tareas que le sean encomendadas.

Articulo 56
Comité de Cooperacion Técnica

1) La Asamblea establecera un Comité de Cooperacién Técnica (denominado en el presente
articulo "el Comité").

2)

a) La Asamblea determinara la composicion del Comité y nombrard sus miembros, sin
menoscabo de una representacion equitativa de los paises en desarrollo.

b) Las Administraciones encargadas de la bisqueda internacional y del examen preliminar
internacional serdn de oficio miembros del Comité. Cuando alguna de esas Administraciones
sea la Oficina nacional de un Estado contratante, éste no podra tener una representacion
adicional en el Comité.

c) Si la cantidad de Estados contratantes lo permite, el nimero total de miembros del Comité
sera superior al doble del de miembros de oficio.

d) El Director General, por propia iniciativa o a peticiéon del Comité, invitara a representantes
de las organizaciones interesadas a participar en los debates que les interesen.

3) La finalidad del Comité consistird, mediante sus dictimenes y recomendaciones, en
contribuir:

i)a la constante mejora de los servicios previstos en el presente Tratado;

ii) a asegurar la maxima uniformidad posible en su documentacién y métodos de trabajo y en
la elevada calidad de sus informes, siempre que haya varias Administraciones encargadas de
la busqueda internacional y diversas Administraciones encargadas del examen preliminar
internacional;

iii) a resolver, por iniciativa de la Asamblea o del Comité Ejecutivo, los problemas técnicos
especificamente planteados por el establecimiento de una sola Administraciéon encargada de
la busqueda internacional.

4) Cualquier Estado contratante u organizacién internacional interesada podran formular
propuestas por escrito al Comité sobre cuestiones de su competencia.

5) El Comité podra presentar sus dictdimenes y recomendaciones al Director General o, por su
conducto, a la Asamblea, al Comité Ejecutivo, a todas las Administraciones encargadas de la
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busqueda internacional o del examen preliminar internacional o a algunas de ellas y a todas
las Oficinas receptoras o a algunas de ellas.

6)

a) En cualquier caso, el Director General remitira al Comité Ejecutivo los textos de todos los
dictAmenes y recomendaciones del Comité. El Director General podra formular comentarios
sobre dichos textos.

b) El Comité Ejecutivo podra expresar su opinién sobre cualquier dictamen, recomendaciéon u
otra actividad del Comité, y podra invitar a éste a que estudie cuestiones de su competencia e
informe al respecto. El Comité Ejecutivo podra presentar a la Asamblea el dictamen, las
recomendaciones y el informe del Comité, con los comentarios oportunos.

7) Hasta que haya sido establecido el Comité Ejecutivo, las referencias a este ultimo que
figuran en el parrafo 6) se interpretaran como referencias a la Asamblea.

8) Los detalles del procedimiento del Comité seran regulados por decisiones de la Asamblea.

Articulo 57

Finanzas

1)

a) La Unién tendra un presupuesto.

b) El presupuesto de la Unién comprendera los ingresos y los gastos propios de la Unidn, asi
como su contribucién al presupuesto de los gastos comunes a las Uniones administradas por
la Organizacion.

c) Se consideraran como gastos comunes a las Uniones los que no estén atribuidos
exclusivamente a la Unidn, sino también a una o a varias de las otras Uniones administradas
por la Organizacién. La parte de la Unién en esos gastos comunes sera proporcional al interés
que la Unién tenga en ellos.

2) Se establecerd el presupuesto de la Unién teniendo en cuenta las exigencias de
coordinacién con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organizacién.

3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 5), el presupuesto de la Unidén se financiara con
los recursos siguientes:

i) las tasas y cantidades devengadas por los servicios prestados por la Oficina Internacional a
titulo de Uniodn;

ii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional relativas a la Unién
y los derechos correspondientes a dichas publicaciones;
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iii) las donaciones, legados y subvenciones;
iv) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4) El importe de las tasas y cantidades debidas a la Oficina Internacional, asi como los precios
de venta de sus publicaciones, se fijardn de manera que cubran normalmente los gastos de la
Oficina Internacional por la administracion del presente Tratado.

5)

a) Si un ejercicio presupuestario se cerrase con déficit, los Estados contratantes pagaran
contribuciones con el fin de cubrir ese déficit, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b)

y ).

b) La Asamblea determinara la cuantia de la contribucién de cada Estado contratante
teniendo debidamente en cuenta el nimero de solicitudes internacionales que haya llegado de
cada uno de ellos durante el afio de que se trate.

c) Si el déficit pudiera ser cubierto provisionalmente por otros medios total o parcialmente, la
Asamblea podra decidir saldar dicho déficit y no pedir a los Estados contratantes que paguen
contribuciones.

d) Si la situacién financiera de la Uniéon lo permite, la Asamblea podra decidir que todas las
contribuciones pagadas en virtud de lo dispuesto en el apartado a) sean reembolsadas a los
Estados contratantes que las hayan efectuado.

e) Si un Estado contratante no hubiese pagado su contribucién con arreglo al apartado b) en el
plazo de dos afios a partir de la fecha en la que era exigible segtin la decisién de la Asamblea,
no podra ejercer su derecho de voto en ninguno de los érganos de la Unién. Sin embargo,
cualquier 6rgano de la Unién podra autorizar a ese Estado a que continde ejerciendo su
derecho de voto en el mismo, mientras considere que la demora en el pago se deba a
circunstancias excepcionales e inevitables.

6) Si al comienzo de un nuevo ejercicio financiero no se ha adoptado el presupuesto, se
continuara aplicando el presupuesto del afio precedente conforme a las modalidades
previstas en el Reglamento financiero.

7)

a) La Unidn poseera un fondo de operaciones constituido por una aportacién tnica efectuada
por cada Estado contratante. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea tomara las
medidas necesarias para su aumento. Si una parte de este fondo no resultase ya necesaria, se
reembolsari a los Estados contratantes.

b) La Asamblea determinara la cuantia de la aportacién inicial de cada Estado contratante al
citado fondo o de su participacion en el aumento del mismo, sobre la base de principios
similares a los previstos en el parrafo 5)b).
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c) Las modalidades de pago se estipularan por la Asamblea, a propuesta del Director General y
previo dictamen del Comité de Coordinacion de la Organizacién.

d) Todo reembolso sera proporcional a las cantidades pagadas por cada Estado contratante,
teniendo en cuenta las fechas de estos pagos.

8)

a) El Acuerdo de Sede, concluido con el Estado en cuyo territorio tenga su sede la
Organizacion, prevera que ese Estado concedera anticipos si el fondo de operaciones fuera
insuficiente. La cuantia de esos anticipos y las condiciones en que se concederan seran objeto,
en cada caso, de acuerdos separados entre el Estado en cuestién y la Organizacidén. Mientras
tenga obligacion de conceder esos anticipos, ese Estado tendra un puesto de oficio en la
Asamblea y en el Comité Ejecutivo.

b) El Estado referido en el apartado a) y la Organizaciéon tendran derecho a denunciar,
mediante notificaciéon por escrito, el compromiso de conceder anticipos. La denuncia surtira
efecto tres afios después de terminado el afno en el que se haya notificado.

9) La intervencion de cuentas se efectuar, en la forma prevista por el Reglamento financiero,
por uno o mas Estados contratantes o por auditores externos que, con su consentimiento,
designara la Asamblea.

Articulo 58
Reglamento
1) El Reglamento, anexo al presente Tratado, establecera reglas relativas:

i) a las cuestiones sobre las que el presente Tratado remite expresamente al Reglamento o
prevé especificamente que son o serdn objeto de disposiciones reglamentarias;

ii) a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de caracter administrativo;

iii) a todos los detalles utiles para la ejecucion de las disposiciones del presente Tratado.
2)

a) La Asamblea podra modificar el Reglamento.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 3), las modificaciones exigiran una mayoria de
tres cuartos de los votos.

3)

a) El Reglamento especificara las reglas que s6lo podran modificarse:
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i) por unanimidad, o

ii) a condicién de que no haya discrepancia por parte de ninguno de los Estados contratantes
cuya Oficina nacional actiie como Administracion encargada de la bisqueda internacional o
del examen preliminar internacional ni, cuando dicha Administracién sea una organizacion
intergubernamental, por parte del Estado contratante miembro de esa organizacion que haya
sido facultado a tal efecto por los demdas Estados miembros por conducto del 6rgano
competente de dicha organizacién.

b) Para que cualquiera de esas reglas pueda sustraerse en el futuro a las exigencias aplicables,
deberan cumplirse los requisitos mencionados en el apartado a)i) o a)ii), segun proceda.

c) Para incluir en el futuro cualquier regla en una u otra de las categorias mencionadas en el
apartado a), se requerira unanimidad.

4) El Reglamento dispondra que el Director General dictara instrucciones administrativas
bajo el control de la Asamblea.

5) En caso de divergencia entre las disposiciones del Tratado y las del Reglamento,
prevaleceran las del Tratado.

Capitulo VI

Diferencias

Articulo 59
Diferencias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 64.5), cualquier diferencia entre dos o mas Estados
contratantes relativa a la interpretacién o aplicacién del presente Tratado y de su Reglamento
que no sea solucionada por via de negociacion, podra someterse por cualquiera de los Estados
de que se trate a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud a tal efecto, de
conformidad con el Estatuto de la Corte, a no ser que los Estados de que se trate convengan
otro modo de solucion. La Oficina Internacional sera informada por el Estado contratante que
pida que las diferencias sean sometidas a la Corte y lo pondra en conocimiento de los demas
Estados contratantes.

Capitulo VII

Revision y modificacion
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Articulo 60
Revision del Tratado

1) El presente Tratado podra ser objeto de revisiones mediante conferencias especiales de los
Estados contratantes.

2) La convocatoria de las conferencias de revisidn sera decidida por la Asamblea.

3) Toda organizacién intergubernamental designada como Administracién encargada de la
busqueda internacional o del examen preliminar internacional sera admitida a las
conferencias de revision en calidad de observador.

4) Los Articulos 53.5), 53.9) y 53.11), 54, 55.4) a 55.8), 56 y 57 podran ser modificados por
una conferencia de revision o por el procedimiento previsto en el Articulo 61.

Articulo 61

Modificacion de determinadas disposiciones del Tratado

iy

a) Los Estados miembros de la Asamblea, el Comité Ejecutivo o el Director General podran
presentar propuestas de modificacion de los Articulos 53.5), 53.9) y 53.11), 54, 55.4) a 55.8),
56y57.

b) Esas propuestas seran comunicadas por el Director General a los Estados contratantes, al
menos seis meses antes de ser sometidas a examen por la Asamblea.

2)

a) Toda modificacién de los articulos previstos en el parrafo 1) serd adoptada por la
Asamblea.

b) La adopcion requerira los tres cuartos de los votos emitidos.
3)

a) Toda modificacién de los articulos mencionados en el parrafo 1) entrara en vigor un mes
después de que el Director General haya recibido notificaciones escritas de su aceptacion,
conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los Estados
miembros de la Asamblea en el momento de la adopciéon de la modificacién.

b) Toda modificacién de dichos articulos asi aceptada, sera obligatoria para todos los Estados
que sean miembros de la Asamblea en el momento de la entrada en vigor de la modificacion;
sin embargo, toda modificacién que incremente las obligaciones financieras de los Estados
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contratantes sélo obligard a los Estados que hayan notificado su aceptacién de la
modificacion.

c) Cualquier modificacidn que sea aceptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado a),
obligara a todos los Estados que lleguen a ser miembros de la Asamblea después de la fecha
en la que la modificacién haya entrado en vigor de conformidad con lo dispuesto en el
apartado a).

Capitulo VIII

Clausulas finales

Articulo 62
Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) Todo Estado miembro de la Unién Internacional para la Proteccion de la Propiedad
Industrial podra ser parte en el presente Tratado mediante:

i) su firma seguida del depoésito del instrumento de ratificacidn, o
ii) el depdsito de un instrumento de adhesion.

2) Los instrumentos de ratificaciéon o de adhesion se depositaran en poder del Director
General.

3) A los efectos del presente Tratado seran de aplicacién las disposiciones del Articulo 24 del
Acta de Estocolmo del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

4) El parrafo 3) no podra interpretarse en ninguin caso en el sentido de que implica el
reconocimiento o la aceptacion tacita por uno cualquiera de los Estados contratantes de la
situacion de hecho de cualquier territorio al que se haga aplicable el presente Tratado por
otro Estado contratante, en virtud de dicho parrafo.

Articulo 63

Entrada en vigor del Tratado

iy

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 3), el presente Tratado entrard en vigor tres
meses después de que ocho Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificacion o de
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adhesion, a condiciéon de que por lo menos cuatro de esos Estados cumplan alguna de las
siguientes condiciones:

i) el nimero de solicitudes presentadas en el Estado de que se trate sea superior a 40.000
segln las estadisticas anuales mas recientes publicadas por la Oficina Internacional;

ii) los nacionales o residentes en el Estado de que se trate hayan presentado 1.000 solicitudes
por lo menos en un pais extranjero, segun las estadisticas anuales mas recientes publicadas
por la Oficina Internacional;

iii) la Oficina nacional del Estado de que se trate haya recibido 10.000 solicitudes por lo
menos de nacionales o residentes en paises extranjeros, segun las estadisticas anuales mas
recientes publicadas por la Oficina Internacional.

b) A los efectos del presente parrafo, la expresidn "solicitudes" no incluira las solicitudes de
modelos de utilidad.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 3), cualquier Estado que no sea parte en el
presente Tratado en el momento de su entrada en vigor de conformidad con el parrafo 1),
quedara obligado por el presente Tratado tres meses después de la fecha en que haya
depositado su instrumento de ratificaciéon o de adhesion.

3) No obstante, las disposiciones del Capitulo II y las normas correspondientes del
Reglamento anexo al presente Tratado s6lo serdn aplicables a partir de la fecha en que tres
Estados que cumplan por lo menos una de las tres condiciones previstas en el parrafo 1) sean
parte en el presente Tratado sin declarar, segin el Articulo 64.1), que no se consideran
obligados por las disposiciones del Capitulo II. Sin embargo, esa fecha no serd anterior a la de
la entrada en vigor inicial en virtud del parrafo 1).

Articulo 64
Reservas
1)

a) Todo Estado podra declarar que no se considera obligado por las disposiciones del Capitulo
IL.

b) Los Estados que formulen una declaraciéon de conformidad con el apartado a) no estaran
obligados por las disposiciones del Capitulo II ni por las correspondientes del Reglamento.

2)
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a) Todo Estado que no haya formulado una declaracién con arreglo al parrafo 1)a) podra
declarar que:

i) no se considera obligado por las disposiciones del Articulo 39.1) en cuanto al suministro de
una copia de la solicitud internacional y una traduccion de ésta (en la forma prescrita);

ii) la obligacién de suspender el procedimiento nacional, en la forma prevista en el Articulo
40, no impedira la publicacién de la solicitud internacional o de una traduccién de la misma
por su Oficina nacional o por su conducto, entendiéndose, no obstante, que ese Estado no esta
exento de las limitaciones establecidas en los Articulos 30 y 38.

b) Los Estados que formulen tal declaraciéon quedaran obligados en consecuencia.
3)

a) Todo Estado podra declarar que, por lo que a él respecta, no serd necesaria la publicacién
internacional de las solicitudes internacionales.

b) Si, transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad, la solicitud internacional sélo
contiene la designacién de Estados que hayan formulado declaraciones con arreglo al
apartado a), no se publicara la solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el Articulo
21.2).

c) No obstante, cuando las disposiciones del apartado b), sean aplicables, la Oficina
Internacional publicara la solicitud internacional:

i) a peticion del solicitante en la forma prevista por el Reglamento;

ii) cuando se publique una solicitud nacional o una patente basadas en la solicitud
internacional por la Oficina nacional de cualquier Estado designado que haya formulado una
declaracién con arreglo al apartado a) o en nombre de tal Oficina, lo antes posible tras dicha
publicacién, pero no antes de que hayan transcurrido 18 meses desde la fecha de prioridad.

4)

a) Cualquier Estado cuya legislacion nacional reconozca a sus patentes un efecto sobre el
estado anterior de la técnica a partir de una fecha anterior a la de la publicacidn, pero que, a
los efectos del estado anterior de la técnica, no asimile la fecha de prioridad reivindicada en
virtud del Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial a la fecha de
presentacién efectiva en ese Estado, podra declarar que, a los efectos del estado anterior de la
técnica, la presentacién fuera del Estado de una solicitud internacional que le designe no esta
asimilada con una presentacidn efectiva en el mismo.

b) Todo Estado que formule la declaracién mencionada en el apartado a), no estara obligado,
en esa medida, por las disposiciones del Articulo 11.3).

c) Todo Estado que formule la declaraciéon mencionada en el apartado a) declarara por escrito,
al mismo tiempo, la fecha a partir de la cual se producira en ese Estado el efecto sobre el
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estado anterior de la técnica de cualquier solicitud internacional que le designe y bajo qué
condiciones. Esa declaracion podra ser modificada en cualquier momento mediante
notificacién dirigida al Director General.

5) Cualquier Estado podra declarar que no se considera obligado por el Articulo 59. Las
disposiciones del Articulo 59 no seran aplicables por lo que se refiere a cualquier diferencia
entre un Estado contratante que haya formulado dicha declaracién y cualquier otro Estado
contratante.

6)

a) Toda declaracién formulada en virtud del presente articulo se hara por escrito. Podra
hacerse al firmar el presente Tratado, al depositar el instrumento de ratificacién o adhesién o,
con excepcion del caso mencionado en el parrafo 5), en cualquier momento posterior
mediante notificacion dirigida al Director General. En el caso de efectuarse esa notificacion, la
declaracién surtira efecto seis meses después de la fecha en que el Director General haya
recibido la notificacién y no afectara a las solicitudes internacionales presentadas antes de la
expiracion de ese periodo de seis meses.

b) Toda declaracién formulada con arreglo al presente articulo podra retirarse en cualquier
momento, mediante notificacién dirigida al Director General. El retiro surtira efecto tres
meses después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificacién y, cuando se
trate del retiro de una declaraciéon formulada en virtud del parrafo 3), no afectara a las
solicitudes internacionales presentadas antes de la expiracion de ese periodo de tres meses.

7) No se admitira ninguna reserva al presente Tratado excepto las previstas en los parrafos 1)
ab5).

Articulo 65
Aplicacion gradual

1) Si el acuerdo concertado con una Administracidn encargada de la bisqueda internacional o
del examen preliminar internacional prevé, con caracter transitorio, una limitacion del
ndmero o del tipo de las solicitudes internacionales que esa Administracién se compromete a
tramitar, la Asamblea adoptara las medidas necesarias para la aplicacién gradual del presente
Tratado y su Reglamento a determinadas categorias de solicitudes internacionales. Esta
disposicién también sera aplicable a las solicitudes de busqueda de tipo internacional de
conformidad con el Articulo 15.5).

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1), la Asamblea fijara las fechas a partir de las
cuales se podran presentar solicitudes internacionales y solicitudes de examen preliminar
internacional. Esas fechas no seran posteriores al sexto mes siguiente a la entrada en vigor del
presente Tratado de conformidad con las disposiciones del Articulo 63.1), o a la aplicacion del
Capitulo II conforme al Articulo 63.3), respectivamente.
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Articulo 66
Denuncia

1) Todo Estado contratante podrd denunciar el presente Tratado mediante notificacion
dirigida al Director General.

2) La denuncia surtira efecto seis meses después de que el Director General haya recibido la
notificacién. La denuncia no alterara los efectos de la solicitud internacional en el Estado
denunciante si dicha solicitud hubiese sido presentada antes de la expiracién de ese periodo
de seis meses y, si el Estado denunciante ha sido elegido, cuando la elecciéon se hubiese
efectuado antes de la expiracién de dicho periodo.

Articulo 67
Firma e idiomas
1)

a) El presente Tratado se firmard en un solo ejemplar original en francés e inglés,
considerdndose igualmente auténticos ambos textos.

b) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecera textos
oficiales en alemdn, espafiol, japonés, portugués y ruso, y en los demas idiomas que la
Asamblea pueda indicar.

2) El presente Tratado quedara abierto a la firma en Washington, hasta el 31 de diciembre de
1970.

Articulo 68
Funciones de depositario

1) El ejemplar original del presente Tratado, cuando cese de estar abierto a la firma, se
depositara en poder del Director General.

2) El Director General certificard y transmitira dos ejemplares del presente Tratado y de su
Reglamento anexo a los gobiernos de todos los Estados parte en el Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial y, previa peticidn, al gobierno de cualquier otro Estado.

3) El Director General registrara el presente Tratado en la Secretaria de las Naciones Unidas.
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4) El Director General certificara y transmitira dos ejemplares de cualquier modificacién del
presente Tratado y de su Reglamento a los gobiernos de todos los Estados contratantes y,
previa peticion, al gobierno de cualquier otro Estado.

Articulo 69
Notificaciones

El Director General notificara a los gobiernos de todos los Estados parte en el Convenio de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial:

i) las firmas efectuadas de conformidad con el Articulo 62;

ii) el deposito de los instrumentos de ratificacion o de adhesién de conformidad con el
Articulo 62;

iii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado y la fecha a partir de la cual se aplicara el
Capitulo Il en virtud del Articulo 63.3);

iv) cualquier declaracién formulada segun el Articulo 64.1) a 64.5);
v) los retiros de cualquier declaracion formulada en virtud del Articulo 64.6)b);
vi) las denuncias notificadas de conformidad con el Articulo 66;

vii) toda declaracién formulada en virtud del Articulo 31.4).
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iv) Convenio sobre Aviacion Civil Internacional, Convenio de Chicago 1944519

Articulo 27.- Exenciéon de embargo por reclamaciones sobre patentes

Mientras una aeronave de un Estado contratante esté empleada en la navegacién aérea
internacional, la entrada autorizada en el territorio de otro Estado contratante o el transito
autorizado a través de dicho territorio, con o sin aterrizaje, no daran lugar a embargo o
detencién de la aeronave ni a reclamacién alguna contra su propietario u operador ni a
injerencia alguna por parte o en nombre de este Estado o de cualquier persona que en el se
halle, basandose en que la construccién, el mecanismo, las piezas, los accesorios o la
operacién de la aeronave infringen los derechos de alguna patente, disefio o modelo
debidamente concedidos o registrados en el Estado en cuyo territorio haya penetrado la
aeronave, entendiéndose que en dicho Estado no se exigira en ninglin caso un depdsito de
garantia por la exencidn anteriormente mencionada de embargo o detencidn de la aeronave.

Las disposiciones del parrafo a) del presente Articulo se aplicardn también al almacenamiento
de piezas y equipo de repuesto para aeronaves, asi como al derecho de usarlos e instalarlos en
la reparacion de una aeronave de un Estado contratante en el territorio de cualquier otro
Estado contratante, siempre que las piezas o el equipo patentados, asi almacenados, no se
vendan ni distribuyan internamente ni se exporten con fines comerciales desde el Estado
contratante en el que haya penetrado la aeronave.

Los beneficios de este Articulo se aplicaran soélo a los Estados, partes en el presente Convenio,
que I) sean partes en la Convencién Internacional para la Proteccion de la Propiedad
Industrial y sus enmiendas, o 2) hayan promulgado leyes sobre patentes que reconozcan y
protejan debidamente las invenciones de los nacionales de los demas Estados que sean partes
en el presente Convenio.

519 Promulgado por el Decreto N2 509 bis de 1957 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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V) Tratado de Nairobi sobre la Proteccién del Simbolo Olimpico 520

Capitulo I

Articulo 1
Articulo 2

Articulo 3

Capitulo I1

Articulo 4

Capitulo I1

Articulo 5
Articulo 6
Articulo 7
Articulo 8
Articulo 9
Articulo 10

Anexo

Capitulo I

Tabla de Contenidos

: Disposiciones substantivas

: Obligacion de los Estados
: Excepciones a la obligacion

: Suspension de la obligacion

: Grupos de Estados

: Excepciones al Capitulo |

: Clausulas finales

: Procedimiento para ser parte en el Tratado
: Entrada en vigor del Tratado

: Denuncia del Tratado

: Firma e idiomas del Tratado

: Depésito del Tratado; transmision de copias; registro del Tratado

: Notificaciones

520 Decreto N2 940 de 1984 del Ministerio de Relaciones Exteriores que Promulga Tratado sobre
Proteccion del Simbolo Olimpico, adoptado en Nairobi, Kenya, el 26 de septiembre de 1981.
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Disposiciones substantivas
Articulo 1
Obligacion de los Estados

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 2 y 3, todo Estado parte en el presente Tratado se
compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la
utilizacién como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o
contenga el Simbolo Olimpico, como lo define la Carta del Comité Olimpico Internacional,
salvo que sea con la autorizacién del Comité Olimpico Internacional. Dicha definicion y la
representacién grafica de dicho simbolo aparecen en el Anexo.

Articulo 2
Excepciones a la obligacion

1) La obligacién prevista en el Articulo 1 no comprometerda a ningun Estado parte en el
presente Tratado con respecto a:

(i) cualquier marca que consista o que contenga el Simbolo Olimpico cuando esa marca haya
sido registrada en ese Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente
Tratado respecto de ese Estado o en cualquier periodo durante el cual, en dicho Estado, la
obligacion prevista en el Articulo 1 se estime suspendida en virtud del Articulo 3;

(ii) la continuidad en la utilizacién en ese Estado, con fines comerciales, de una marca u otro
signo que consista o que contenga el Simbolo Olimpico por parte de cualquier persona o
empresa que haya comenzado tal utilizaciéon en forma legal con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del presente Tratado respecto de ese Estado o en cualquier periodo durante
el cual, en dicho Estado, la obligacién prevista en el Articulo 1 se estime suspendida en virtud
del Articulo 3.

2) Las disposiciones del parrafo 1)(i) también se aplicaran a las marcas cuyo registro
produzca efecto en ese Estado en virtud de un registro practicado de conformidad con un
tratado en el cual ese Estado sea parte.

3) La utilizaciéon autorizada por la persona o empresa aludida en el parrafo 1)(ii) se
considerar4, a los efectos de ese parrafo, como utilizacién por esa persona o empresa.

4) Ningun Estado parte en el presente Tratado estara obligado a prohibir el uso del Simbolo
Olimpico cuando dicho simbolo sea utilizado en los medios de comunicacién social con fines
de informacion relativa al movimiento olimpico o a sus actividades.

Articulo 3
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Suspension de la obligacion

La obligacién prevista en el Articulo 1 podra estimarse suspendida por cualquier Estado parte
en el presente Tratado durante cualquier periodo en el cual no exista acuerdo en vigor entre
el Comité Olimpico Internacional y el Comité Olimpico Nacional de dicho Estado, respecto de
las condiciones en virtud de las cuales el Comité Olimpico Internacional otorgarad las
autorizaciones para la utilizacion del Simbolo Olimpico en ese Estado y las concernientes a la
participacién de dicho Comité Olimpico Nacional en cualquier ingreso que el Comité Olimpico
Internacional obtenga por la concesién de dichas autorizaciones.

Capitulo I1

Grupos de Estados
Articulo 4

Excepciones al Capitulo I

Las disposiciones del Capitulo I no afectaran a las obligaciones que tengan los Estados parte
en el presente Tratado que sean miembros de una uniéon aduanera, zona de libre comercio,
cualquier otra agrupacién econémica o cualquier otra agrupacién regional o subregional en
virtud del instrumento que establece tal unidn, zona u otra agrupacién, especialmente en lo
que respecta a las disposiciones de dicho instrumento que regulen la libre circulacion de
mercaderias o de servicios.

Capitulo III

Clausulas finales

Articulo 5

Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) Cualquier Estado miembro de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual
(denominada en adelante « la Organizacién ») o de la Unidn Internacional para la Proteccién
de la Propiedad Industrial (denominada en adelante « la Unién de Paris ») podra ser parte en
el presente Tratado mediante:

(i) su firma seguida del depésito de un instrumento de ratificacidon, aceptaciéon o aprobacion, o
(ii) el deposito de un instrumento de adhesion.

2) Cualquier Estado no previsto en el parrafo 1) que sea miembro de las Naciones Unidas o de
alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas podra ser parte en
el presente Tratado mediante el depdsito de un instrumento de adhesion.
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3) Los instrumentos de ratificacidon, aceptacién, aprobacién o adhesién se depositaran en
poder del Director General de la Organizacidn (denominado en adelante « el Director General

»).

Articulo 6
Entrada en vigor del Tratado

1) Respecto de los tres primeros Estados que depositen sus instrumentos de ratificacion,
aceptacion, aprobacién o adhesion, el presente Tratado entrard en vigor un mes después del
dia en el que haya sido depositado el tercer instrumento de ratificaciéon, aceptacidn,
aprobacidén o adhesion.

2) Respecto de cualquier otro Estado que deposite su instrumento de ratificacion, aceptacion,
aprobacidén o adhesidn, el presente Tratado entrara en vigor un mes después del dia en el que
haya sido depositado ese instrumento.

Articulo 7
Denuncia del Tratado

1) Cualquier Estado podra denunciar el presente Tratado mediante una notificacién dirigida
al Director General.

2) La denuncia surtira efecto un ano después del dia en que el Director General haya recibido
la notificacion.

Articulo 8
Firma e idiomas del Tratado

1) El presente Tratado se firmara en un solo ejemplar original en los idiomas espafiol, francés,
inglés y ruso, considerandose igualmente auténticos todos estos textos.

2) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecera textos
oficiales en los idiomas aleman, arabe, italiano y portugués, y en los demds idiomas que la
Conferencia de la Organizacién o la Asamblea de la Uni6én de Paris puedan indicar.

3) El presente Tratado quedara abierto a la firma, en Nairobi, hasta el 31 de diciembre de
1982 y luego en Ginebra, hasta el 30 de junio de 1983.

Articulo 9
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Depdsito del Tratado; transmision de copias; registro del Tratado

1) El ejemplar original del presente Tratado, cuando cese de estar abierto a la firma en
Nairobi, sera depositado en poder del Director General.

2) El Director General certificara y transmitira dos copias del presente Tratado a todos los
Estados a los que se refiere el Articulo 5.1) y 2) y, previa peticion, a cualquier otro Estado.

3) El Director General registrar el presente Tratado en la Secretaria de las Naciones Unidas.

Articulo 10

Notificaciones

1) Director General notificara a los Estados a los que se refiere el Articulo 5.1) y 2)
(i) las firmas efectuadas conforme al Articulo 8;

(ii) el depdsito de los instrumentos de ratificacién, aceptacion, aprobacién o adhesién
conforme al Articulo 5.3);

(iii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado conforme al Articulo 6.1);

(iv) toda denuncia notificada conforme al Articulo 7.

Anexo

El Simbolo Olimpico estd constituido por cinco anillos entrelazados: azul, amarillo, negro,
verde y rojo, colocados en este orden de izquierda a derecha. Sélo los anillos lo constituyen,
sean éstos empleados en uno o varios colores.
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vi) Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que corren
los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaiia

Capitulo VII: Signo distintivo
Articulo 38 - Signo del Convenio

En homenaje a Suiza, el signo heraldico de la cruz roja sobre fondo blanco, formado por
interversién de los colores federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del
Servicio Sanitario de los ejércitos.

Sin embargo, para los paises que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como distintivo la media
luna roja o el ledn y sol rojos sobre fondo blanco, se admiten también estos emblemas, en el
sentido del presente Convenio.

Articulo 53 - Abuso del signo

El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales publicas o privadas, que no sean
las que tienen derecho en virtud del presente Convenio, del emblema o de la denominacién de
"cruz roja" o de "cruz de Ginebra", asi como de cualquier otro signo o de cualquier otra
denominacion que sea una imitacién, esta prohibido en todo tiempo, sea cual fuere la finalidad
de tal empleo y cualquiera que haya podido ser la fecha anterior de adopcién.

A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopcién de los colores federales intervertidos y
de la confusidn que puede originar entre el escudo de armas de Suiza y el signo distintivo del
Convenio, estd prohibido el empleo, en todo tiempo, por particulares, sociedades o casas
comerciales, del escudo de la Confederacion Suiza, asi como de todo signo que constituya una
imitacion, sea como marca de fabrica o de comercio o como elemento de dichas marcas, sea
con finalidad contraria a la honradez comercial, sea en condiciones que puedan lesionar el
sentimiento nacional suizo.

Sin embargo, las Altas Partes Contratantes que no eran partes en el Convenio de Ginebra del
27 de julio de 1929 podran conceder a anteriores usuarios de emblemas, denominaciones o
marcas aludidos en el parrafo primero, un plazo maximo de tres anos, a partir de la entrada en
vigor del presente Convenio, para que abandonen su uso, debiendo entenderse que, durante
ese plazo, tal uso no se considerara, en tiempo de guerra, como tendente a conferir la
proteccién del Convenio.

La prohibicion consignada en el parrafo primero del presente articulo se aplica también, sin
efectos en los derechos adquiridos por usuarios anteriores, a los emblemas y denominaciones
previstos en el parrafo segundo del articulo 38.
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vii) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes521

Articulo 1

Articulo 2
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En proceso de aprobacidn y ratificacion
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Capitulo IV  : Clausulas finales
Articulo 15 : Procedimiento para ser parte en el Tratado

Articulo 16 :Entrada en vigor del Tratado

Articulo 17 : Denuncia del Tratado
Articulo 18 :Firma e idiomas del Tratado
Articulo 19 : Depbsito del Tratado; transmisién de copias; registro del Tratado

Articulo 20 : Notificaciones

Disposiciones Preliminares
Articulo 1

Constitucion de una Union

Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante “los Estados
contratantes”), se constituyen en Unién para el reconocimiento internacional del depdsito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.

Articulo 2
Definiciones
Alos fines del presente Tratado y de su Reglamento se entendera:

i) toda referencia a una “patente” como una referencia a patentes de invencién, certificados de
inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adicion,
certificados de inventor de adicion y certificados de utilidad de adicion;

ii) por “depdsito de un microorganismo”, y segin el contexto en el que figuren estas palabras,
los actos siguientes cumplidos de conformidad con el presente Tratado y su Reglamento: la
transmision de un microorganismo a una autoridad internacional de depdsito, que lo recibe y
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acepta, o la conservacion de tal microorganismo por la autoridad internacional de dep6sito, o
la transmisién y conservacion simultdneamente;

iii) por “procedimiento en materia de patentes” todo procedimiento administrativo o judicial
relacionado con una solicitud de patente o con una patente;

iv) por “publicacién a los fines del procedimiento en materia de patentes” la publicacion
oficial, o la puesta a disposicion del publico oficialmente para inspeccion, de una solicitud de
patente o de una patente;

v) por “organizacion intergubernamental de propiedad industrial” una organizaciéon que ha
presentado una declaracién en virtud del Articulo 9.1);

vi) por “oficina de la propiedad industrial” una autoridad de un Estado contratante o de una
organizacién intergubernamental de propiedad industrial, que sean competentes para la
concesion de patentes;

vii) por “institucién de depoésito” una institucion encargada de la recepcidon, aceptacion y
conservacion de microorganismos y de la entrega de muestras de éstos;

viii) por “autoridad internacional de depoésito” una instituciéon de depédsito que haya adquirido
el estatuto de autoridad internacional de depésito, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 7;

ix) por “depositante” la persona natural o juridica que transmite un microorganismo a una
autoridad internacional de depésito, la cual lo recibe y acepta, asi como todo causahabiente de
la citada persona;

x) por “Unién” la Unién mencionada en el Articulo 1;
xi) por “Asamblea” la Asamblea prevista en el Articulo 10;
xii) por “Organizacién” la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual;

xiii) por “Oficina Internacional” la Oficina Internacional de la Organizacidn y, mientras existan,
las Oficinas Internacionales Reunidas para la Proteccién de la Propiedad Intelectual (BIRPI);

xiv) por “Director General” el Director General de la Organizacion;

xv) por “Reglamento” el Reglamento previsto en el Articulo 12.

Capitulo Primero

Disposiciones Sustantivas
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Articulo 3
Reconocimiento y efectos del depésito de microorganismos

1)a) Los Estados contratantes que permitan o exijan el depésito de microorganismos a los
fines del procedimiento en materia de patentes reconoceran, a los fines de este
procedimiento, el dep6sito de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional
de deposito. Este reconocimiento comprende el hecho y la fecha del depésito, tal como los
indique la autoridad internacional de depdsito, asi como el reconocimiento de que lo que se
entrega en calidad de muestra, es una muestra del microorganismo depositado.

b) Todo Estado contratante podra exigir una copia del recibo del depdsito previsto en el
apartado a), expedido por la autoridad internacional de depésito.

2) En lo que se refiere a las materias reguladas por el presente Tratado y su Reglamento,
ningin Estado contratante podra exigir que se cumplan exigencias diferentes o
suplementarias de las previstas en los citados Tratado y Reglamento.

Articulo 4
Nuevo depdsito

1)a) Cuando por cualquier razén la autoridad internacional de depésito no pueda entregar
muestras del microorganismo depositado, y en particular:

i) cuando el microorganismo ya no sea viable, o

ii) cuando la entrega de muestras requeriria su envio al extranjero y este envio o la recepcion
de las muestras en el extranjero se verian impedidos por restricciones a la exportacién o a la
importacion, esta autoridad notificara al depositante, en el plazo mas breve posible tras haber
comprobado este impedimento, que se encuentra en la imposibilidad de entregar las
muestras, indicandole los motivos; sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2) y conforme a
las disposiciones del presente parrafo, el depositante tendra el derecho de efectuar un nuevo
deposito del microorganismo objeto del depdsito inicial.

b) El nuevo deposito se efectuard ante la misma autoridad internacional de depdsito que se
haya efectuado el deposito inicial; no obstante,

i) se efectuara ante otra autoridad internacional de depdsito si la instituciéon en la que se
efectud el depdsito inicial ha cesado de tener el estatuto de autoridad internacional de
depésito, tanto en su totalidad como respecto al tipo de microorganismo al que pertenece el
depositado, o si la autoridad internacional de depdsito ante la que se efectué el deposito
inicial interrumpe el ejercicio de sus funciones, temporal o definitivamente, respecto a los
microorganismos depositados;
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ii) puede efectuarse ante otra autoridad internacional de depdsito en el caso previsto en el
apartado a) ii).

c) Todo nuevo depoésito deberd acompafiarse de una declaracion firmada por el depositante,
afirmando que el microorganismo objeto del nuevo depdsito es el mismo que el que fue objeto
del depdsito inicial. Si se impugna la afirmacién del depositante, la carga de la prueba estara
regulada por la legislacion aplicable.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) a c) y e), se tratara al nuevo depésito como
si hubiera sido efectuado en la fecha del depdsito inicial, si todas las declaraciones anteriores
sobre la viabilidad del microorganismo objeto del depdsito inicial han indicado que el
microorganismo era viable y si el nuevo depdsito se ha efectuado en el plazo de tres meses a
partir de la fecha en la que el depositante recibi6 la notificacidn prevista en el apartado a).

e) Cuando sea aplicable el apartado b) i) y el depositante no haya recibido la notificacion
prevista en el apartado a) en un plazo de 6 meses a partir de la fecha en la que el cese, la
limitacién o la interrupcién del ejercicio de las funciones previsto en el apartado b) i) haya
sido publicado por la Oficina Internacional, el plazo de tres meses establecido en el apartado
d) se calculara a partir de la fecha de esta publicacidn.

2) Cuando el microorganismo depositado haya sido transferido a otra autoridad internacional
de deposito, no existira el derecho previsto en el parrafo 1)a) mientras esta autoridad esté en
condiciones de entregar muestras de dicho microorganismo.

Articulo 5
Restricciones a la exportaciéon y a la importacién

Cada Estado contratante reconoce el gran interés de que, si existen restricciones a la
exportacion desde su territorio o la importacion al mismo de determinados tipos de
microorganismos, y en la medida en que lo esté, tal restriccion no se aplique a los
microorganismos que estan depositados o destinados a ser depositados en virtud del presente
Tratado, mas que en el caso en que esta restriccidn sea necesaria en consideracion de la
seguridad nacional o de riesgos para la salud o el medio ambiente.

Articulo 6
Estatuto de autoridad internacional de depdsito

1) Para tener derecho al estatuto de autoridad internacional de depoésito, una institucién de
depédsito debera estar domiciliada en el territorio de un Estado contratante y gozar de
seguridades, proporcionadas por dicho Estado, segun las cuales esta institucion retne y
continuara reuniendo las condiciones enumeradas en el parrafo 2). Estas seguridades también
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podran proporcionarse por una organizacién intergubernamental de propiedad industrial; en
este caso, la institucion de depdsito deberd estar domiciliada en el territorio de un Estado
miembro de dicha organizacién.

2) En su calidad de autoridad internacional de depdsito, la institucion de depoésito debera:
i) tener existencia permanente;

ii) poseer, de conformidad con el Reglamento, el personal y las instalaciones necesarios para
el cumplimiento de las funciones cientificas y administrativas que le correspondan en virtud
del presente Tratado;

iii) ser imparcial y objetiva;

iv) estar a disposicion de cualquier depositante, en las mismas condiciones, a los fines del
depésito;

v) aceptar en depdsito microorganismos de todos los tipos o de algunos de entre ellos,
examinar su viabilidad y conservarlos, de conformidad con el Reglamento;

vi) expedir un recibo al depositante, asi como toda declaracion requerida sobre su viabilidad,
de conformidad con el Reglamento;

vii) observar el secreto respecto a los microorganismos depositados, de conformidad con el
Reglamento;

viii) entregar muestras de todo microorganismo depositado, en las condiciones y de
conformidad con el procedimiento prescritos en el Reglamento.

3) El Reglamento establecera las medidas que habran de adoptarse:

i) cuando una autoridad internacional de depésito interrumpa el ejercicio de sus funciones,
temporal o definitivamente, respecto de microorganismos depositados o se niegue a aceptar
tipos de microorganismos que deberia aceptar en virtud de las garantias suministradas;

ii) en caso de cese o de limitacién del estatuto de autoridad internacional de depoésito de una
autoridad internacional de depdsito.

Articulo 7
Adquisicion del estatuto de autoridad internacional de depdsito

1)a) Una institucion de depdsito adquiere el estatuto de autoridad internacional de deposito
en virtud de una comunicacién escrita dirigida al Director General por el Estado contratante
en cuyo territorio esté domiciliada la institucién de depésito, y que deberd incluir una
declaracién comprensiva de las seguridades de que dicha institucién reline y continuara
reuniendo las condiciones enumeradas en el Articulo 6.2). Dicho estatuto podra adquirirse
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igualmente en virtud de una comunicacion escrita dirigida al Director General por una
organizacién intergubernamental de propiedad industrial que incluya la declaracién
mencionada.

b) La comunicacién también contendrd informaciones sobre la institucién de depédsito,
conforme al Reglamento, y podré indicar la fecha en la que debera entrar en vigor el estatuto
de autoridad internacional de depdsito.

2)a) Si el Director General comprueba que la comunicacién comprende la declaracion
requerida y que todas las informaciones exigidas se han recibido, dicha comunicacion se
publicara por la Oficina Internacional lo antes posible.

b) El estatuto de autoridad internacional de depoésito sera adquirido a partir de la fecha de
publicacién de la comunicacion o, cuando se indique otra fecha en virtud del apartado 1)b) y
esta fecha sea posterior a la de publicacién de la comunicacion a partir de esa fecha.

3) El Reglamento establecera los detalles del procedimiento previsto en los parrafos 1) y 2).

Articulo 8
Cese y limitacion del estatuto de autoridad internacional de depésito

1)a) Todo Estado contratante o toda organizaciéon intergubernamental de propiedad
industrial podra requerir de la Asamblea la terminacion del estatuto de autoridad
internacional de depodsito de una autoridad, o que lo limite a determinados tipos de
microorganismos, en razén de no haberse cumplido las condiciones enumeradas en el
Articulo 6 o que hayan dejado de cumplirse. Sin embargo, una peticién de esta clase no podra
presentarse por un Estado contratante o una organizacion intergubernamental de propiedad
industrial con respecto a una autoridad internacional de depoésito para la que ese Estado o
esta organizacion haya hecho la declaracidn prevista en el Articulo 7.1)a).

b) Antes de presentar la peticién en virtud del apartado a), el Estado contratante o la
organizacién intergubernamental de propiedad industrial notificard, por conducto del
Director General, al Estado contratante o a la organizacion intergubernamental de propiedad
industrial que haya hecho la comunicacién prevista en el Articulo 7.1), los motivos de la
peticién prevista, con el objeto de que el citado Estado o dicha organizacién puedan adoptar
las medidas apropiadas para que la presentacion de la peticiéon no sea necesaria, en un plazo
de seis meses a partir de la fecha de la notificacién.

c) Si la Asamblea comprueba que la peticion estad debidamente fundamentada, decidira la
terminacion del estatuto de autoridad internacional de depoésito de la autoridad mencionada
en el apartado a) o limitarla a determinados tipos de microorganismos. La decision de la
Asamblea exigird una mayoria de dos tercios a favor de la peticion.
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2)a) El Estado contratante o la organizacion intergubernamental de propiedad industrial que
haya formulado la declaracién prevista en el Articulo 7.1)a) podra, mediante una
comunicacion dirigida al Director General, retirar esta declaracién completamente o sé6lo
respecto a determinados tipos de microorganismos y debera hacerlo en todo caso cuando sus
seguridades ya no sean aplicables, y en la medida en que no lo sean.

b) A partir de la fecha prevista en el Reglamento, una comunicacién de este tipo tendra por
consecuencia el cese del estatuto de autoridad internacional de depésito, si se refiere a la
declaracién en su totalidad y, si se refiere solamente a determinados tipos de
microorganismos, una limitacién correspondiente de su estatuto.

3) El Reglamento fijara los detalles del procedimiento previsto en los parrafos 1) y 2).

Articulo 9
Organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial

1)a) Toda organizacién intergubernamental, a la que varios Estados contratantes hayan
confiado la misién de conceder patentes de caracter regional y de la que todos sus Estados
miembros lo sean de la Unién Internacional para la Proteccién de la Propiedad Industrial
(Unién de Paris), podra presentar al Director General una declaracion en virtud de la cual
acepte la obligacién de reconocimiento prevista en el Articulo 3.1)a), la obligacion relativa a
las exigencias previstas en el Articulo 3.2) y todos los efectos de las disposiciones del presente
Tratado y de su Reglamento, que sean aplicables a las organizaciones intergubernamentales
de propiedad industrial. Si se presenta antes de la entrada en vigor del presente Tratado, de
conformidad con el Articulo 16.1), la declaracién prevista en la frase precedente sera efectiva
a partir de la fecha de esa entrada en vigor. Si se presenta después de dicha entrada en vigor,
la citada declaracién serd efectiva tres meses después de su presentacion, salvo si en la
declaracién se indica una fecha posterior. En este ultimo caso, la declaracién sera efectiva en
la fecha asi indicada.

b) La citada organizacion tendra el derecho previsto en el Articulo 3.1)b).

2) En caso de revision o modificacidon de cualquier disposicion del presente Tratado o de su
Reglamento, que afecte a las organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial,
cualquier organizacién intergubernamental de propiedad industrial podra retirar la
declaracion prevista en el parrafo 1) mediante notificacién dirigida al Director General. El
retiro sera efectivo:

i) si la notificacion se ha recibido antes de la fecha de entrada en vigor de la revision o de la
modificacion, en esta fecha;

ii) si la notificacion se ha recibido después de la fecha prevista en el apartado i), en la fecha
indicada en la notificacion, o en ausencia de tal indicacion, tres meses después de la fecha en
la que la notificacién haya sido recibida.
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3) Ademas del caso previsto en el parrafo 2), toda organizacion de propiedad industrial podra
retirar la declaracion prevista en el parrafo 1)a) mediante notificacién dirigida al Director
General. El retiro sera efectivo dos afios después de la fecha en la que el Director General haya
recibido la notificacion. No se admitird ninguna notificacién de retiro, conforme al presente
parrafo, durante un periodo de cinco afios a partir de la fecha en que la declaracién haya
tomado efecto.

4) El retiro previsto en los parrafos 2) o 3) por una organizacién intergubernamental de
propiedad industrial, cuya comunicaciéon segin el Articulo 7.1) haya conducido a la
adquisicién por una institucion de deposito del estatuto de autoridad internacional de
depdsito, entrafiara el cese de este estatuto un afio después de la fecha en la que el Director
General haya recibido la notificacion de retiro.

5) La declaracion prevista en el parrafo 1)a), la notificacién de retiro prevista en los parrafos
2) o 3), las seguridades suministradas en virtud del Articulo 6.1), segunda frase, incluso
comprendidas en una declaracién formulada de conformidad con el Articulo 7.1)a), la peticién
presentada en virtud del Articulo 8.1) y la comunicacién de retiro prevista en el Articulo 8.2),
requerirdn la expresa aprobacién previa del drgano soberano de la organizacién
intergubernamental de propiedad industrial cuyos miembros sean todos los Estados
miembros de dicha organizacién y en el que las decisiones se adopten por los representantes
oficiales de los gobiernos de estos Estados.

Capitulo I1

Disposiciones Administrativas

Articulo 10

Asamblea

1)a) La Asamblea estara compuesta por los Estados contratantes.

b) Cada Estado contratante estara representado por un delegado, quien podréa estar asistido
por suplentes, asesores y expertos.

c) Cada organizacion intergubernamental de propiedad industrial estara representada por
observadores especiales en las reuniones de la Asamblea y de todo comité o grupo de trabajo
creados por la Asamblea.

d) Todo Estado no miembro de la Unién, pero miembro de la Organizacién o de la Unién
Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Unién de Paris), y toda
organizacién intergubernamental especializada en materia de patentes, que no sea una
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organizacién intergubernamental de propiedad industrial en el sentido del Articulo 2.v),
podran hacerse representar por observadores en las reuniones de la Asamblea y, si la
Asamblea asi lo decide, en las reuniones de todo comité o grupo de trabajo creados por la
Asamblea.

2)a) La Asamblea:

i) tratara de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Uni6én y a la
aplicacion del presente Tratado;

ii) ejercera los derechos que le sean especialmente conferidos y cumplira las tareas que le
estén expresamente asignadas por el presente Tratado;

iii) dara al Director General las instrucciones relativas a la preparacién de las conferencias de
revision;

iv) examinara y aprobara los informes y las actividades del Director General relativos a la
Unién y le dara las instrucciones oportunas sobre las cuestiones de la competencia de la
Union;

v) creara los comités y grupos de trabajo que estime conveniente para facilitar las actividades

de la Unidn;

vi) decidirj, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1)d), cudles son los Estados distintos de
los Estados contratantes, cudles las organizaciones intergubernamentales distintas de las
organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial en el sentido del Articulo 2.v), y
cudles son las organizaciones internacionales no gubernamentales que seran admitidos a sus
reuniones en calidad de observadores, y decidira en qué medida las autoridades
internacionales de depoésito seran admitidas a sus reuniones en calidad de observadores;

vii) emprendera toda accién apropiada para el cumplimiento de los objetivos de la Unién;
viii) se encargara de todas las demas funciones procedentes en el marco del presente Tratado.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organizacidn,
la Asamblea adoptara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de
Coordinacion de la Organizacion.

3) Cada delegado no podra representar mas que a un Estado y s6lo podra votar en su nombre.
4) Cada Estado contratante dispondra de un voto.
5)a) La mitad de los Estados contratantes constituira el quérum.

b) Aun cuando este quérum no se consigna, la Asamblea podra adoptar decisiones; sin
embargo y, salvo las relativas a su propio procedimiento, estas decisiones so6lo seran
ejecutivas cuando se consigan el quérum y la mayoria requerida mediante el voto por
correspondencia previsto por el Reglamento.
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6)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 8.1)c), 12.4) y 14.2)b), las decisiones de la
Asamblea se adoptaran por mayoria de votos.

b) La abstencién no se considerara como un voto.

7)a) La Asamblea se reunira una vez cada dos afos en sesién ordinaria mediante convocatoria
del Director General, preferentemente durante el mismo periodo y en el mismo lugar que la
Asamblea General de la Organizacidn.

b) La Asamblea se reunira en sesidn extraordinaria mediante convocatoria del Director
General, bien a iniciativa de éste, bien a solicitud de la cuarta parte de los Estados
contratantes.

8) La Asamblea adoptara su reglamento interno.

Articulo 11
Oficina Internacional
1) La Oficina Internacional:

i) se encargara de las tareas administrativas que incumban a la Unidn y, en particular, de las
que le estén especialmente asignadas por el presente Tratado o por la Asamblea;

ii) se encargara del secretariado de las conferencias de revision, de la Asamblea, de los
comités y grupos de trabajo creados por ésta y de cualquier otra reunién convocada por el
Director General y que trate de cuestiones relativas a la Unidn.

2) El Director General es el mas alto funcionario de la Uni6n y la representa.

3) El Director General convocara todas las reuniones que traten de cuestiones que interesen a
la Union.

4)a) El Director General y cualquier miembro del personal por él designado, participaran, sin
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, de los Comités y grupos de trabajo
establecidos por ésta y en cualquier otra reuniéon convocada por el Director General y que
trate de cuestiones que interesen a la Unidn.

b) El Director General o un miembro del personal por él designado, serad de oficio secretario
de la Asamblea y de los Comités, grupos de trabajo y otras reuniones mencionadas en el
apartado a).

5)a) El Director General preparara las conferencias de revision de acuerdo con las directrices
de la Asamblea.

b) El Director General podra consultar a las organizaciones intergubernamentales e
internacionales no gubernamentales respecto a la preparacion de las conferencias de revision.
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c) El Director General y las personas que él designe participaran, sin derecho a voto, en las
deliberaciones de las conferencias de revision.

d) El Director General o cualquier miembro del personal que él designe, sera de oficio
secretario de toda conferencia de revision.

Articulo 12
Reglamento
1) El Reglamento contendra disposiciones relativas:

i) a las cuestiones sobre las que el presente Tratado se remite expresamente al Reglamento o
prevé especificamente que son o serdn objeto de disposiciones reglamentarias;

ii) a todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de caracter administrativo;
iii) a todos los detalles utiles para la ejecucion de las disposiciones del presente Tratado.

2) El Reglamento se adoptara al mismo tiempo que el presente Tratado, del que formara parte
integrante.

3) La Asamblea podra modificar el Reglamento.

4)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la adopcién de

cualquier modificacién del Reglamento requerird una mayoria de dos tercios de
los votos.

b) La adopcién de cualquier modificacién relativa a la entrega por las
autoridades internacionales de depésito de muestras de los microorganismos
depositados, exigira que ningun Estado contratante vote contra la modificacién
propuesta.

5) En caso de divergencia entre el texto del presente Tratado y el del

Reglamento, prevaleceri el texto del Tratado.

Capitulo III
Revision y Modificacion

342



Articulo 13
Revision del Tratado

1) El presente Tratado podra ser objeto de revisiones periddicas, mediante conferencias de
los Estados contratantes.

2) La convocatoria de las conferencias de revision sera decidida por la Asamblea.

3) Los Articulos 10 y 11 podran ser modificados por una conferencia de revisién o por el
procedimiento previsto en el Articulo 14.

Articulo 14
Modificacion de determinadas disposiciones del Tratado

1)a) Las propuestas de modificacion de los Articulos 10 y 11, hechas en virtud del presente
articulo, podran ser presentadas por cualquier Estado contratante o por el Director General.

b) Esas propuestas seran comunicadas por el Director General a los Estados contratantes, al
menos seis meses antes de ser sometidas a examen por la Asamblea.

2)a) Toda modificaciéon de las disposiciones previstas en el parrafo 1)sera adoptada por la
Asamblea.

b) La adopcién de cualquier modificacion del Articulo 10 requerira los cuatro quintos de los
votos emitidos; la adopcidén de cualquier modificacién del Articulo 11 requerira los tres
cuartos de los votos emitidos.

3)a) Toda modificacion de las disposiciones previstas en el parrafo 1) entrara en vigor un mes
después de que el Director General haya recibido notificaciones escritas de su aceptacion,
conforme a sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los Estados
contratantes miembros de la Asamblea en el momento de la adopcidn de la modificacion.

b) Toda modificacién de dichos articulos asi aceptada, sera obligatoria para todos los Estados
contratantes que lo fuesen en el momento en que la Asamblea adoptd la modificacion; sin
embargo, toda modificacion que cree obligaciones financieras a los Estados contratantes o que
las aumente, s6lo obligara a los que hayan notificado la aceptacidn de la modificacidn.

c) Cualquier modificacién que sea aceptada y que entre en vigor conforme al apartado a)
obligara a todos los Estados que lleguen a ser Estados contratantes con posterioridad a la
fecha en la que la modificacién haya sido adoptada por la Asamblea.
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Capitulo IV

Clausulas Finales

Articulo 15
Procedimiento para ser parte en el Tratado

1) Todo Estado miembro de la Unidén Internacional para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial (Unién de Paris), podra ser parte en el presente Tratado mediante:

i) su firma, seguida del depésito del instrumento de ratificacion, o
ii) el depdsito de un instrumento de adhesion.

2) Los instrumentos de ratificacién o de adhesiéon se depositaran en poder del Director
General.

Articulo 16
Entrada en vigor del Tratado

1) El presente Tratado entrarad en vigor, respecto a los cinco primeros Estados que hayan
depositado sus instrumentos de ratificacién o de adhesidn, tres meses después de la fecha en
la que se haya depositado el quinto instrumento de ratificaciéon o de adhesion.

2) El presente Tratado entrara en vigor, respecto a cualquier otro Estado, tres meses después
de la fecha en la que este Estado haya depositado su instrumento de ratificacién o de
adhesion, excepto si en el instrumento de ratificacion o de adhesién se indica una fecha
posterior. En este dltimo caso, el presente Tratado entrara en vigor respecto a ese Estado en la
fecha asi indicada.

Articulo 17
Denuncia del Tratado

1) Todo Estado contratante podrd denunciar el presente Tratado mediante notificacién
dirigida al Director General.

2) La denuncia surtira efecto dos afios después de la fecha en la que el Director General haya
recibido la notificacién.
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3) La facultad de denuncia del Tratado, prevista en el parrafo 1), no podra ejercitarse por un
Estado antes de la expiracion de un plazo de cinco anos a contar de la fecha desde la cual es
parte en el presente Tratado.

4) La denuncia del Tratado por un Estado contratante que haya hecho la declaracion prevista
en el Articulo 7.1)a), respecto de una institucion de depésito que haya adquirido de esta forma
el estatuto de autoridad internacional de depdsito, tendra por consecuencia el cese de este
estatuto un afio después de la fecha en la que el Director General haya recibido la notificacion
prevista en el parrafo 1).

Articulo 18
Firma e idiomas del Tratado

1)a) El presente Tratado se firmara en un solo ejemplar original en los idiomas francés e
inglés, considerandose igualmente auténticos ambos textos.

b) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, y en los dos meses
siguientes a la firma del presente Tratado, establecera textos oficiales en los demas idiomas en
que fue firmado el Convenio por el que se establecié la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual.

c) El Director General, previa consulta con los gobiernos interesados, establecera textos
oficiales en aleman, arabe, italiano, japonés y portugués, y en los demas idiomas que la
Asamblea pueda indicar.

2) El presente Tratado quedara abierto a la firma en Budapest, hasta el 31 de diciembre de
1977.

Articulo 19
Depésito del Tratado; transmision de copias; registro del Tratado

1) El ejemplar original del presente Tratado, cuando cese de estar abierto a la firma, sera
depositado en poder del Director General.

2) El Director General certificara y transmitird dos copias del presente Tratado y de su
Reglamento a los gobiernos de todos los Estados previstos en el Articulo 15.1) y a las
organizaciones intergubernamentales que presenten una declaraciéon en virtud del Articulo
9.1) y, previa peticion, al gobierno de cualquier otro Estado.

3) El Director General registrara el presente Tratado en la Secretaria de las Naciones Unidas.
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4) El Director General certificard y transmitird dos copias de cualquier modificacién del
presente Tratado y de su Reglamento a todos los Estados contratantes y a todas las
organizaciones intergubernamentales de propiedad industrial y, previa peticion, al gobierno
de cualquier otro Estado y a cualquier otra organizacién intergubernamental, en virtud del
Articulo 9.1)a).

Articulo 20
Notificaciones

El Director General notificard a los Estados contratantes, a las organizaciones
intergubernamentales de propiedad industrial y a los Estados no miembros de la Unién pero
miembros de la Unidn Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Unién de
Paris):

i) las firmas efectuadas conforme al Articulo 18;

ii) el deposito de instrumentos de ratificacién o de adhesién, conforme a lo dispuesto en el
Articulo 15.2);

iii) las declaraciones formuladas seglin el Articulo 9.1)a) y las notificaciones de retiro
efectuadas conforme al Articulo 9.2) o 3);

iv) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 16.1);

v) las comunicaciones efectuadas segin los Articulos 7 y 8 y las decisiones adoptadas
conforme al Articulo 8;

vi) las aceptaciones de modificaciones del presente Tratado, de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 14.3);

vii) las modificaciones del Reglamento;
viii) las fechas de entrada en vigor de las modificaciones del Tratado o del Reglamento;

ix) toda denuncia notificada conforme a lo dispuesto en el Articulo 17.
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viii) Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas522 523

Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

Articulo 4

Articulo 5

Articulo 6

Articulo 7

Articulo 8

Articulo 9

Articulo 10

Articulo 11

Articulo 12

Articulo 13

Articulo 14

Tabla de contenidos

Constitucion de una Unién especial; adopcion de una Clasificacion
Internacional; definicion e idiomas de la Clasificacién

: Ambito juridico y aplicacién de la Clasificacién
: Comité de Expertos

: Notificacion, entrada en vigor y publicacién de los cambios
: Asamblea de la Unién especial

: Oficina Internacional

: Finanzas

: Modificacién de los Articulos 5 a 8

: Notificacién y adhesién; entrada en vigor

: Duracién

: Revision

: Denuncia

: Remisidn al Articulo 24 del Convenio de Paris

: Firma; idiomas; funciones de depositario; notificaciones

522 Este Arreglo no se encuentra ratificado por Chile, adoptado por primera vez por Decreto N2 897 del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién publicado en el Diario Oficial de 6 de noviembre de
1971. Actualmente se encuentra vigente la resolucion del INAPI N2 272 del 2010.

523 Véase art. 2 RLPI
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Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y
en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979

Articulo 1

Constitucion de una Unién especial; adopcion de una Clasificacion Internacional;
definicion e idiomas de la Clasificaciéon

1) Los paises a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unién especial y
adoptan una Clasificacién comiin de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
(denominada en adelante «Clasificacion»).

2) La Clasificacion comprendera:
i) una lista de clases, acompafiada de notas explicativas en caso necesario;

ii) una lista alfabética de productos y servicios (denominada en adelante «lista alfabética», con
indicacion de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio.

3) La Clasificacion estara constituida por:

i) la Clasificacion publicada en 1971 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual
(denominada en adelante «Oficina Internacional») prevista en el Convenio que establece la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, entendiéndose, no obstante, que las notas
explicativas de la lista de clases que figuran en esta publicaciéon se consideraran como
recomendaciones provisionales hasta que el Comité previsto en el Articulo 3 establezca las
notas explicativas de la lista de clases.

ii) las modificaciones y complementos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 4.1) del Arreglo de Niza del 15
de junio de 1957 y del Acta de Estocolmo de este Arreglo, del 14 de julio de 1967;

iii) los cambios introducidos posteriormente en virtud del Articulo 3 de la presente Acta y que
entren en vigor de conformidad con lo dispuesto en su Articulo 4.1).

4) La Clasificacion se establecera en los idiomas francés e inglés, considerandose igualmente
auténticos ambos textos.

5)

a) La Clasificacion prevista en el parrafo 3)i), asi como las modificaciones y complementos
mencionados en el parrafo 3)ii), que hayan entrado en vigor con anterioridad a la fecha de
apertura a la firma de la presente Acta, estara contenida en un ejemplar auténtico, en francés,
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depositado en poder del Director General de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, «Director General» y
«Organizacién»). Las modificaciones y complementos previstos en el parrafo 3)ii) que entren
en vigor con posterioridad a la fecha en que quede abierta a la firma la presente Acta, se
depositaran igualmente en un ejemplar auténtico, en francés, en poder del Director General.

b) La versidn inglesa de los textos a que se refiere el apartado a), se establecera por el Comité
de Expertos previsto en el Articulo 3 lo antes posible tras la entrada en vigor de la presente
Acta. Su ejemplar auténtico se depositara en poder del Director General.

c) Los cambios previstos en el parrafo 3)iii) se depositaran en un ejemplar auténtico, en
francés e inglés en poder del Director General.

6) El Director General establecerd, después de consultar con los Gobiernos interesados, bien
sobre la base de una traduccidén propuesta por estos gobiernos, bien recurriendo a otros
medios que no impliquen ninguna incidencia financiera sobre el presupuesto de la Uni6n
especial o para la Organizacién, textos oficiales de la Clasificaciéon en aleman, arabe, espafiol,
italiano, portugués, ruso y en cualesquiera otros idiomas que pueda decidir la Asamblea
prevista en el Articulo 5.

7) Respecto a cada indicacién de producto o de servicio, la lista alfabética mencionara un
ndmero de orden propio al idioma en el que se haya establecido con,

i) si se trata de la lista alfabética establecida en inglés, el numero de orden que corresponda a
la misma indicacidn en la lista alfabética establecida en francés, y viceversa;

ii) si se trata de la lista alfabética establecida conforme a lo dispuesto en el parrafo 6, el
numero de orden que corresponda a la misma indicacion en la lista alfabética establecida en
francés o en la lista alfabética establecida en inglés.

Articulo 2
Ambito juridico y aplicacién de la Clasificacién

1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el ambito de la
Clasificacion serd el que le atribuya cada pais de la Unidn especial. En particular, la
Clasificacion no obligara a los paises de la Unidén especial ni en cuanto a la apreciacion del
alcance de la proteccién de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.

2) Cada uno de los paises de la Unién especial se reserva la facultad de aplicar la Clasificacion
como sistema principal o como sistema auxiliar.

3) Las Administraciones competentes de los paises de la Unién especial haran figurar en los
titulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los nimeros de las clases de la
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Clasificacion a los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la
marca.

4) El hecho de que una denominacién figure en la lista alfabética no afectara para nada a los
derechos que pudieran existir sobre esa denominacidn.

Articulo 3
Comité de Expertos

1) Se establecera un Comité de Expertos en el que estara representado cada uno de los paises
de la Union especial.

2)

a) El Director General podra, y por indicacién del Comité de Expertos deber3, invitar a los
paises ajenos a la Unién especial que sean miembros de la Organizaciéon o partes en el
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial a delegar observadores en las
reuniones del Comité de Expertos.

b) El Director General invitard a las organizaciones intergubernamentales especializadas en
materia de marcas, de las que sea miembro por lo menos uno de los paises de la Unién
especial a delegar observadores en las reuniones del Comité de Expertos.

c) El Director General podra, y por indicaciéon del Comité de Expertos deberd, invitar a
representantes de otras organizaciones intergubernamentales y de organizaciones
internacionales no gubernamentales a participar en los debates que les interesen.

3) E1 Comité de Expertos:
i) decidira los cambios que deban introducirse en la Clasificacién;

ii) hara recomendaciones a los paises de la Union especial, con objeto de facilitar la utilizacion
de la Clasificacién y promover su aplicaciéon uniforme;

iii) tomard cualquier otra medida que, sin repercusiones financieras en el presupuesto de la
Unidn especial o en el de la Organizacidn, contribuya a facilitar la aplicacion de la Clasificacion
por los paises en desarrollo;

iv) estara habilitado para establecer subcomités y grupos de trabajo.

4) El Comité de Expertos adoptara su reglamento interno, en el que se ofrecera la posibilidad
de tomar parte en las reuniones de los subcomités y grupos de trabajo del Comité de Expertos
a las organizaciones intergubernamentales mencionadas en el parrafo 2)b), que puedan
aportar una contribucién sustancial al desarrollo de la Clasificacion.

5) Las propuestas de cambios a introducir en la Clasificacion podran hacerse por la
administracién competente de cualquier pais de la Unién especial, por la Oficina
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Internacional, por las organizaciones intergubernamentales representadas en el Comité de
Expertos en virtud del parrafo 2)b) y por cualquier pais u organizacién especialmente
invitado por el Comité de Expertos a formularlas. Las propuestas se comunicaran a la Oficina
Internacional, que las sometera a los miembros del Comité de Expertos y a los observadores
con una antelacién de dos meses, como minimo, a la sesién del Comité de Expertos en el curso
de la que deberan examinarse.

6) Cada pais de la Unién especial tendra un voto.
7)

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el Comité de Expertos adoptara sus
decisiones por mayoria simple de los paises de la Unién especial representados y votantes.

b) Las decisiones relativas a la adopcién de modificaciones a introducir en la Clasificacion,
seran adoptadas por mayoria de cuatro quintos de los paises de la Unidén especial
representados y votantes. Por modificacion deberd entenderse toda transferencia de
productos o servicios de una clase a otra, o la creacidon de una nueva clase.

c) El reglamento interno a que se refiere el parrafo 4) prevera que, salvo en casos especiales,
las modificaciones de la Clasificacién se adoptaran al final de periodos determinados; el
Comité de Expertos fijara la duracién de cada periodo.

8) La abstencién no se considerara como un voto.
Articulo 4
Notificacion, entrada en vigor y publicacion de los cambios

1) Los cambios decididos por el Comité de Expertos, asi como sus recomendaciones, se
notificaran por la Oficina Internacional a las Administraciones competentes de los paises de la
Unidn especial. Las modificaciones entrardn en vigor seis meses después de la fecha de envio
de la notificacién. Cualquier otro cambio entrara en vigor en la fecha que determine el Comité
de Expertos en el momento de la adopcién del cambio.

2) La Oficina Internacional incorporara a la Clasificacién los cambios que hayan entrado en
vigor. Estos cambios serdn objeto de anuncios publicados en los periddicos designados por la
Asamblea prevista en el Articulo 5.

Articulo 5

Asamblea de la Unién especial

iy
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a) La Unioén especial tendra una Asamblea compuesta por los paises de la Unién que hayan
ratificado la presente Acta o se hayan adherido a ella.

b) El Gobierno de cada pais de la Unién especial estara representado por un delegado que
podra ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegacion seran sufragados por el gobierno que la haya designado.
2)
a) Sin perijuicio de lo dispuesto en los Articulos 3 y 4, la Asamblea:

i) tratara todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unién especial y a
la aplicacion del presente Arreglo;

ii) dard instrucciones a la Oficina Internacional en relaciéon con la preparaciéon de las
conferencias de revisién, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los paises de
la Unidén especial que no hayan ratificado la presente Acta ni se hayan adherido a ella;

iii) examinard y aprobard los informes y las actividades del Director General de la
Organizacion (llamado en lo sucesivo el «Director General») relativos a la Unidn especial y le
dara todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la
Unién especial;

iv) fijara el programa, adoptara el presupuesto bienal de la Unién especial y aprobara sus
balances de cuentas;

v) adoptara el reglamento financiero de la Unién especial;

vi) creard, ademas del Comité de Expertos instituido por el Articulo 3, los demas comités de
expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la
Unidn especial;

vii) decidirA qué paises no miembros de la Unién especial y qué organizaciones
intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podran ser admitidos en sus
reuniones a titulo de observadores;

viii) adoptara los acuerdos de modificacién de los Articulos 5 a 8;

ix) emprendera cualquier otra acciéon apropiada para alcanzar los objetivos de la Uni6n
especial;

x) ejercera las demas funciones que implique el presente Arreglo.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organizacidn,
la Asamblea tomara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de
Coordinacion de la Organizacion.

3)
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a) Cada pais miembro de la Asamblea dispondra de un voto.
b) La mitad de los paises miembros de la Asamblea constituira el quérum.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el nimero de paises representados en
cualquier sesién es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los paises
miembros de la Asamblea, ésta podra tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la
Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sélo seran ejecutivas si se
cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicara dichas decisiones a los
paises miembros de la Asamblea que no estaban representados, invitindolos a expresar por
escrito su voto o su abstencion dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de
la comunicacidn. Si, al expirar dicho plazo, el nimero de paises que hayan asi expresado su
voto o su abstencion asciende al nimero de paises que faltaban para que se lograse el quérum
en la sesidn, dichas decisiones seran ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la
mayoria necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones del Articulo 8.2), las decisiones de la Asamblea se
tomaran por mayoria de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstencion no se considerara como un voto.

f) Un delegado no podra representar mas que a un solo pais y no podra votar mas que en
nombre del mismo.

g) Los paises de la Unién especial que no sean miembros de la Asamblea seran admitidos en
sus reuniones a titulo de observadores.

4)

a) La Asamblea se reunira una vez cada dos afios en sesion ordinaria mediante convocatoria
del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo
lugar donde la Asamblea General de la Organizacion.

b) La Asamblea se reunira en sesion extraordinaria, mediante convocatoria del Director
General, a peticion de una cuarta parte de los paises miembros de la Asamblea.

c) El Director General preparara el orden del dia de cada reunién.

5) La Asamblea adoptara su propio reglamento interno.

Articulo 6
Oficina Internacional

iy
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a) Las tareas administrativas que incumben a la Unién especial seran desempefiadas por la
Oficina Internacional.

b) En particular, la Oficina Internacional preparara las reuniones y se encargara de la
Secretaria de la Asamblea, del Comité de Expertos y de todos los demas comités de expertos y
de todos los grupos de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear.

c) El Director General es el mas alto funcionario de la Uni6n especial y la representa.

2) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participaran sin
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier
otro comité de expertos o grupo de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan
crear. El Director General, o un miembro del personal designado por él, sera, ex officio,
secretario de esos 6rganos.

3)

a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparara las
conferencias de revision de las disposiciones del Arreglo que no se refieran a los Articulos 5 a
8.

b) La Oficina Internacional podra consultar a las organizaciones intergubernamentales e
internacionales no gubernamentales en relacién con la preparaciéon de las conferencias de
revisién.

c) El Director General y las personas que él designe participaran, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de esas conferencias.

4) La Oficina Internacional ejecutara todas las demas tareas que le sean atribuidas.

Articulo 7

Finanzas

iy

a) La Unién especial tendra un presupuesto.

b) El presupuesto de la Unién especial comprendera los ingresos y los gastos propios de la
Unién especial, su contribucién al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, asi
como, en su caso, la suma puesta a disposicién del presupuesto de la Conferencia de la
Organizacion.

c) Se consideraran gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos
exclusivamente a la Unién especial, sino también a una o varias otras de las Uniones
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administradas por la Organizacion. La parte de la Unidn especial en esos gastos comunes sera
proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecera el presupuesto de la Union especial teniendo en cuenta las exigencias de
coordinacién con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organizacién.

3) El presupuesto de la Unidn especial se financiara con los recursos siguientes:
i) las contribuciones de los paises de la Union especial;

ii) las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina internacional por cuenta de
la Unién especial;

iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la
Unidn especial y los derechos correspondientes a esas publicaciones;

iv) las donaciones, legados y subvenciones;
v) los alquileres, intereses y demas ingresos diversos.
4)

a) Con el fin de determinar su cuota de contribucién en el sentido del parrafo 3.i), cada pais de
la Unién especial, pertenecera a la clase en la que esté incluido en lo que respecta a la Unién
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y pagard sus contribuciones anuales
sobre la misma base del nimero de unidades determinadas para esa clase en la referida
Unién.

b) La contribuciéon anual de cada pais de la Unién especial consistira en una cantidad que
guardarg, con relacién a la suma total de las contribuciones anuales de todos los paises al
presupuesto de la Unién especial, la misma proporcién que el nimero de unidades de la clase
a que pertenezca con relacion al total de las unidades del conjunto de los paises.

c) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada afio.

d) Un pais atrasado en el pago de sus contribuciones no podra ejercer su derecho de voto en
ninguno de los drganos de la Unidn especial si la cuantia de sus atrasos es igual o superior a la
de las contribuciones que deba por los dos afios completos transcurridos. Sin embargo,
cualquiera de esos 6rganos podra permitir a ese pais que continte ejerciendo el derecho de
voto en dicho 6rgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e
inevitables.

e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se
continuard aplicando el presupuesto del afio precedente, conforme a las modalidades
previstas en el reglamento financiero.
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5) La cuantia de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina
Internacional por cuenta de la Unidn especial serd fijada por el Director General, que
informara de ello a la Asamblea.

6)

a) La Unién especial poseera un fondo de operaciones constituido por una aportacién tnica
efectuada por cada uno de los paises de la Unién especial. Si el fondo resultara insuficiente, la
Asamblea decidira sobre su aumento.

b) La cuantia de la aportacidn inicial de cada pais al citado fondo o de su participacién en el
aumento del mismo sera proporcional a la contribucién de dicho pais correspondiente al afio
en el curso del cual se constituy6 el fondo o se decidi6 el aumento.

c) La proporcidén y las modalidades de pago seran determinadas por la Asamblea, a propuesta
del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinacion de la Organizacion.

7)

a) El Acuerdo de Sede concluido con el pais en cuyo territorio la Organizacién tenga su
residencia prevera que ese paifs conceda anticipos si el fondo de operaciones fuese
insuficiente. La cuantia de esos anticipos y las condiciones en las que seran concedidos seran
objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el pais en cuestion y la Organizacion.

b) El pais al que se hace referencia en el apartado a) y la Organizacién tendran cada uno el
derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificacion por escrito.
La denuncia producira efecto tres afios después de terminar el afio en el curso del cual haya
sido notificada.

8) De la verificacién de cuentas se encargaran, segun las modalidades previstas en el
reglamento financiero, uno o varios paises de la Unién especial o interventores de cuentas
externos que, con su consentimiento, seran designados por la Asamblea.

Articulo 8
Modificacion de los Articulos 5a 8

1) La propuestas de modificacién de los Articulos 5, 6, 7 y del presente articulo podran ser
presentadas por todo pais miembro de la Asamblea o por el Director General. Esas propuestas
seran comunicadas por este ultimo a los paises miembros de la Asamblea, al menos seis meses
antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Todas las modificaciones de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1)
deberan ser adoptadas por la Asamblea. La adopcién requerird tres cuartos de los votos
emitidos; sin embargo, toda modificacién del Articulo 5 y del presente parrafo requerira
cuatro quintos de los votos emitidos.

356



3) Toda modificacion de los articulos a los que se hace referencia en el parrafo 1) entrara en
vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificacién escrita de su
aceptacion, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales,
de tres cuartos de los paises que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la
modificaciéon hubiese sido adoptada. Toda modificacion de dichos articulos asi adoptada
obligara a todos los paises que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la
modificacion entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda
modificaciéon que incremente las obligaciones financieras de los paises de la Unioén especial
s6lo obligara a los paises que hayan notificado su aceptacién de la mencionada modificacidn.

Articulo 9
Ratificacion y adhesion; entrada en vigor

1) Cada uno de los paises de la Unién especial que haya firmado la presente Acta podra
ratificarla y, si no la ha firmado, podra adherirse a la misma.

2) Todo pais ajeno a la Unién especial, que sea parte en el Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, podra adherirse a la presente Acta y convertirse asi en
pais de la Union especial.

3) Los instrumentos de ratificacion o de adhesién se depositaran en poder del Director
General.

4)

a) La presente Acta entrara en vigor tres meses después de que se hayan cumplido las dos
condiciones siguientes:

i) seis 0 mas paises hayan depositado sus instrumentos de ratificaciéon o de adhesion;

ii) por lo menos tres sean paises de la Unién especial en la fecha en que la presente Acta quede
abierta a la firma;

b) La entrada en vigor prevista en el apartado a) sera efectiva respecto a los paises que hayan
depositado instrumentos de ratificacién o de adhesién por lo menos tres meses antes de dicha
entrada en vigor.

c) Para cualquier otro pais no cubierto por el apartado b), la presente Acta entrara en vigor
tres meses después de la fecha en la que el Director General notifique su ratificacién o
adhesion, a menos que se indique una fecha posterior en el instrumento de ratificacion o
adhesion. En este caso, la presente Acta entrara en vigor, con respecto a ese pais, en la fecha
asi indicada.

5) La ratificacién o la adhesion supondran el acceso de pleno derecho a todas las clausulas y la
admision a todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

357



6) Después de la entrada en vigor de la presente Acta, ningin pais podra ratificar un Acta
anterior del presente Arreglo o adherirse a la misma.

Articulo 10
Duracion

El presente Arreglo tendra la misma duracién que el Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial.

Articulo 11
Revision

1) El presente Arreglo podra revisarse periddicamente por conferencias de los paises de la
Unidn especial.

2) La Asamblea decidira la convocatoria de las conferencias.

3) Los Articulos 5 a 8 podran modificarse por una conferencia de revisién o conforme a lo
establecido en el Articulo 8.

Articulo 12
Denuncia

1) Todo pais podra denunciar la presente Acta mediante notificaciéon dirigida al Director
General. Esa denuncia implicara también la denuncia del Acta o Actas anteriores del presente
Arreglo que el pais denunciante haya ratificado o a las que se haya adherido y sélo producira
efecto respecto al pais que la haga, continuando el Arreglo vigente y ejecutivo respecto de los
demas paises de la Union especial.

2) La denuncia surtird efecto un afio después de la fecha en que el Director General haya
recibido la notificacion.

3) La facultad de denuncia prevista por el presente articulo no podra ser ejercitada por un
pais antes de transcurrir cinco afios desde la fecha en que haya adquirido la condicién de pais
de la Union especial.

Articulo 13
Remision al Articulo 24 del Convenio de Paris
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Las disposiciones del Articulo 24 del Acta de Estocolmo de 1976 del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial serdn aplicables al presente Arreglo; no obstante, si
estas disposiciones fueran enmendadas en el futuro, la dltima enmienda, en fecha, se aplicara
al presente Arreglo respecto a los paises de la Unién especial que estén obligados por dicha
enmienda.

Articulo 14

Firma; idiomas; funciones de depositario; notificaciones

iy

a) La presente Acta se firmara en un solo ejemplar original, en los idiomas francés e inglés,
considerandose igualmente auténticos ambos textos, y se depositard en poder del Director
General.

b) El Director General establecera textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con los
gobiernos interesados y en los dos meses siguientes a la firma de la presente Acta, en los
demas idiomas en los que fue firmado el Convenio constitutivo de la Organizacién Mundial de
la Propiedad Intelectual.

c) El Director General establecera textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con los
gobiernos interesados, en aleman, arabe, italiano y portugués, y en los demas idiomas que la
Asamblea pueda indicar.

2) La presente Acta quedard abierta a la firma hasta el 31 de diciembre de 1977.
3)

a) El Director General certificara y remitird dos copias del texto firmado de la presente Acta a
los gobiernos de todos los paises de la Union especial y al gobierno del cualquier otro pais que
lo solicite,

b) El Director General certificara y remitira dos copias de toda modificacién de la presente
Acta a los gobiernos de todos los paises de la Unién especial y al gobierno de cualquier otro
pais que lo solicite.

4) El Director General registrara la presente Acta en la Secretaria de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificara a los gobiernos de todos los paises parte en el Convenio de
Paris para la

Proteccién de la Propiedad Industrial:
i) las firmas efectuadas conforme al parrafo 1);
ii) el depdsito de instrumentos de ratificacién o de adhesién, conforme al Articulo 9.3);

359



iii) la fecha de entrada en vigor de la presente Acta conforme al Articulo 9.4)a);
iv) las aceptaciones de las modificaciones de la presente Acta conforme al Articulo 8.3);
v) las fechas en las que dichas modificaciones entren en vigor;

vi) las denuncias recibidas conforme al Articulo 12.
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Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacién Internacional de los elementos
figurativos de las marcas

Las Partes Contratantes,

Habiendo visto el Articulo 19 del Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en
Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de
junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967,

Acuerdan lo siguiente:

Articulo 1
Constitucion de una Union especial; adopcion de una Clasificacion Internacional

Los paises a los que se aplica el presente Acuerdo se constituyen en Unidn especial y adoptan
una clasificacién comudn para los elementos figurativos de las marcas (denominada en
adelante « Clasificacion de los Elementos Figurativos »).

Articulo 2
Definicion y depésito de la Clasificacion de los Elementos Figurativos

1) La Clasificacién de los Elementos Figurativos estarda constituida por una lista de las
categorias, divisiones y secciones en las que se clasificaran los elementos figurativos de las
marcas, acompafiada, cuando asi proceda, de notas explicativas.

2) Esta Clasificacion estara contenida en un ejemplar auténtico, en los idiomas francés e
inglés, firmado por el Director General de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(denominados en adelante, respectivamente, el « Director General » y la « Organizacién ») y
que se depositara en su poder en el momento en que el presente Acuerdo quede abierto a la
firma.

3) Las modificaciones y complementos previstos en el Articulo 5.3) i) estaran contenidos
igualmente en un ejemplar auténtico, en los idiomas francés e inglés, firmado por el Director
General y depositado en su poder.

Articulo 3

Idiomas de la Clasificacion de los Elementos Figurativos
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1) La Clasificacion de los Elementos Figurativos se establecerd en los idiomas francés e inglés,
siendo igualmente auténticos ambos textos.

2) La Oficina Internacional de la Organizaciéon (denominada en adelante la « Oficina
Internacional »), tras consulta con los gobiernos interesados, establecera textos oficiales de la
Clasificacion de los Elementos Figurativos en los idiomas que la Asamblea prevista en el
Articulo 7 pueda designar en virtud de su apartado 2) a) vi).

Articulo 4
Alcance de la Clasificacion de los Elementos Figurativos

1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Acuerdo, el alcance de la
Clasificacion de los Elementos Figurativos serd el que cada pais de la Union especial le
atribuya. En especial, la Clasificacién de los Elementos Figurativos no obligara a los paises de
la Unidn especial en lo que se refiere a la extension de la proteccion de la marca.

2) Las administraciones competentes de los paises de la Unién especial tendran la facultad de
aplicar la Clasificacién de los Elementos Figurativos como sistema principal o auxiliar.

3) Las administraciones competentes de los paises de la Unién especial haran figurar los
numeros de las categorias, divisiones y secciones en las que deban ordenarse los elementos
figurativos de esas marcas en los titulos y publicaciones oficiales de los registros y
renovaciones de marcas.

4) Esos numeros iran precedidos de la mencion « Clasificacion de los Elementos Figurativos »
o de una abreviatura dispuesta por el Comité de Expertos que establece el Articulo 5.

5) En el momento de la firma o del depésito del instrumento de ratificacién o de adhesion,
todo pais podra declarar que se reserva el derecho de no hacer figurar total o parcialmente los
nimeros de las secciones en los documentos o publicaciones oficiales de los registros y
renovaciones de marcas.

6) Si un pais de la Unién especial confiase el registro de las marcas a una administracion
intergubernamental, adoptara todas las medidas a su alcance para que esa administracion
aplique la Clasificacion de los Elementos Figurativos de conformidad con lo dispuesto en el
presente articulo.

Articulo 5
Comité de Expertos

1) Se establecera un Comité de Expertos en el que estara representado cada uno de los paises
de la Union especial.
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2)

a) El Director General podra, y por indicacién del Comité de Expertos deber3, invitar a los
paises no miembros de la Uni6én especial que sean miembros de la Organizacién o partes en el
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial a delegar observadores en las
reuniones del Comité de Expertos.

b) El Director General invitarad a las organizaciones intergubernamentales especializadas en
materia de marcas, de las que sea miembro por lo menos uno de los paises parte en el
presente Acuerdo, a delegar observadores en las reuniones del Comité de Expertos.

c) El Director General podra, y por indicaciéon del Comité de Expertos deberd, invitar a
representantes de otras organizaciones intergubernamentales e internacionales no
gubernamentales a participar en los debates que les interesen.

3) E1 Comité de Expertos:
i) modificard y completara la Clasificacién de los Elementos Figurativos;

ii) hara recomendaciones a los paises de la Union especial, con objeto de facilitar la utilizacion
de la Clasificacién de los Elementos Figurativos y promover su aplicaciéon uniforme;

iii) tomara cualquier otra medida que, sin repercusiones financieras en el presupuesto de la
Unidn especial o en el de la Organizacion, sean de una naturaleza tal que faciliten la aplicacion
de la Clasificacién de los Elementos Figurativos por los paises en desarrollo;

iv) estara habilitado para establecer subcomités y grupos de trabajo.

4) El Comité de Expertos adoptara su reglamento interno, en el que se ofrecera la posibilidad
de tomar parte en las reuniones de los subcomités y grupos de trabajo del Comité de Expertos
a las organizaciones intergubernamentales mencionadas en el parrafo 2) b), que puedan
aportar una contribucién sustancial al desarrollo de la Clasificacion de los Elementos
Figurativos.

5) Las propuestas de modificaciones o complementos a la Clasificacién de los Elementos
Figurativos podran hacerse por la administracién competente de cualquier pais de la Uni6n
especial, por la Oficina Internacional, por las organizaciones intergubernamentales
representadas en el Comité de Expertos en virtud del parrafo 2) b) y por cualquier pais u
organizacién especialmente invitado por el Comité de Expertos a formularlas. Las propuestas
se comunicaran a la Oficina Internacional, que las sometera a los miembros del Comité de
Expertos y a los observadores con una antelacién de dos meses, como minimo, a la sesién del
Comité de Expertos en el curso de la que deberan examinarse.

6)

a) Cada pais miembro del Comité de Expertos tendra un voto.
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b) El Comité de Expertos adoptard sus decisiones por mayoria simple de los paises
representados y votantes.

c) Cuando una quinta parte de los paises representados y votantes considere que una decision
implica una transformacion de la estructura fundamental de la Clasificacién de los Elementos
Figurativos o supone un importante trabajo de reclasificacion, tal decisién debera adoptarse
por mayoria de tres cuartos de los paises representados y votantes.

d) La abstencién no se considerara como un voto.

Articulo 6

Notificacion, entrada en vigor y publicacién de las modificaciones y complementos y de
otras decisiones

1) Todas las decisiones del Comité de Expertos relativas a modificaciones o a complementos
aportados a la Clasificacion de los Elementos Figurativos, asi como sus recomendaciones, se
notificaran por la Oficina Internacional a las administraciones competentes de los paises de la
Unidén especial. Las modificaciones y complementos entraran en vigor una vez que hayan
transcurrido seis meses desde la fecha de envio de las notificaciones.

2) La Oficina Internacional incorporara a la Clasificaciéon de los Elementos Figurativos las
modificaciones y los complementos que entren en vigor. Las modificaciones y los
complementos seran objeto de anuncios publicados en los periddicos designados por la
Asamblea establecida en el Articulo 7.

Articulo 7

Asamblea de La Unidn especial

1)

a) La Unidn especial tendra una Asamblea, que estara compuesta por sus paises miembros.

b) El gobierno de cada pais de la Union especial estara representado por un delegado, quien
podra estar asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Toda organizacién intergubernamental prevista en el Articulo 5.2) b) podra estar
representada por un observador en las reuniones de la Asamblea y, si esta ultima asi lo
decidiese, en las de los comités y grupos de trabajo establecidos por la Asamblea.

d) Los gastos de cada delegacién serdn sufragados por el gobierno que la haya designado.

2)
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a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 5, la Asamblea:

i) tratara de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unidn especial
y ala aplicacién del presente Acuerdo;

ii) dara instrucciones a la Oficina Internacional en relaciéon con la preparacion de las
conferencias de revision;

iii) examinara y aprobara los informes y las actividades del Director General relativos a la
Unidn especial y le dara todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la
competencia de la Unidn especial;

iv) fijara el programa, adoptara el presupuesto trienal de la Unién especial y aprobara sus
balances de cuentas;

v) adoptara el reglamento financiero de la Unién especial;

vi) decidira acerca del establecimiento de textos oficiales de la Clasificacion de los Elementos
Figurativos en idiomas distintos del inglés y el francés;

vii) creard los comités y grupos de trabajo que estime oportunos para la realizaciéon de los
objetivos de la Unidn especial;

viii) sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1) c), decidira qué paises no miembros de la
Unién especial y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no
gubernamentales podran ser admitidos como observadores a sus reuniones y a las de los
comités y grupos de trabajo que establezca;

ix) emprendera cualquier otra accién apropiada para lograr los objetivos de la Unién especial;
x) ejercera las demas funciones que implique el presente Acuerdo.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organizacidn,
la Asamblea adoptara sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de
Coordinacion de la Organizacién.

3)
a) Cada pais miembro de la Asamblea tendra un voto.
b) La mitad de los paises miembros de la Asamblea constituira el quérum.

c) Si no se consigue el quérum, la Asamblea podra adoptar decisiones; sin embargo, salvo las
relativas a su propio procedimiento, las decisiones de la Asamblea s6lo seran ejecutivas si se
cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicara dichas decisiones a los
paises miembros de la Asamblea que no estuvieron representados, invitdndoles a expresar
por escrito su voto o su abstencidn dentro de un plazo de tres meses a contar desde la fecha
de la comunicacidn. Si, al expirar dicho plazo, el nimero de paises que hayan expresado asi su
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voto o su abstencidn alcanza el niimero de paises necesario para lograr el quorum en la
sesion, dichas decisiones seran ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se haya obtenido la
mayoria necesaria.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 11.2), las decisiones de la Asamblea se
adoptaran por mayoria de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstencion no se considerara como un voto.
f) Un delegado so6lo podra representar a un pais y no podra votar mas que en su nombre.
4)

a) La Asamblea se reunira una vez cada tres anos en sesion ordinaria, mediante convocatoria
del Director General y, salvo casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo
lugar que la Asamblea General de la Organizacién.

b) La Asamblea se reunira en sesion extraordinaria, mediante convocatoria del Director
General, a peticion de una cuarta parte de los paises miembros de la Asamblea.

c) El Director General preparara el Orden del dia de cada reunion.

5) La Asamblea adoptara su reglamento interno.

Articulo 8

Oficina Internacional

iy

a) Las tareas administrativas que incumben a la Unién especial seran desempefiadas por la
Oficina Internacional.

b) En particular, la Oficina Internacional preparard las reuniones y se encargara de la
secretaria de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier otro comité o grupo de
trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear.

c) El Director General es el mas alto funcionario de la Uni6n especial y la representa.

2) El Director General y cualquier miembro del personal que él designe participara, sin
derecho a voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de Expertos y de cualquier
otro comité o grupo de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear. El
Director General o un miembro del personal designado por él sera de oficio el secretario de
esos érganos.

3)
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a) La Oficina Internacional preparara las conferencias de revision, de conformidad con las
instrucciones que reciba de la Asamblea.

b) La Oficina Internacional podra consultar a las organizaciones intergubernamentales o
internacionales no gubernamentales en relaciéon con la preparaciéon de las conferencias de
revision.

c) El Director General y las personas que él designe participaran, sin derecho a voto, en las
deliberaciones de las conferencias de revision.

4) La Oficina Internacional ejecutara todas las demas tareas que le sean atribuidas.

Articulo 9

Finanzas

1)

a) La Unidn especial tendra un presupuesto.

b) El presupuesto de la Unién especial estara integrado por los ingresos y los gastos propios
de la Unién especial, su contribucién al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones
administradas por la Organizacién, asi como, si procede, la suma puesta a disposicion del
presupuesto de la Conferencia de la Organizacion.

c) Se consideraran gastos comunes de las Uniones los que no se atribuyan exclusivamente a la
Unién especial, sino también a una o varias de las otras Uniones administradas por la
Organizacion. La parte de la Unién especial en esos gastos comunes serd proporcional al
interés que