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MODI FI CA DECRETO N° 236, DE 2005, DEL M NI STERI O DE_ECONOM A, FOMENTO Y
RECONSTRUCCI ON, REGLAVMENTO DE LA LEY N° 19. 039 DE PROPI EDAD | NDUSTRI AL

Num 29.- Santiago, 16 de febrero de 2012.- Vistos: Lo dispuesto en el DFL N°
1-19. 653, de 2000, del Mnisterio Secretaria Ceneral de la Presidencia, que fija e
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 de Bases General es
de la Admi nistraci 6n del Estado; en el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT),
adoptado en G nebra, el 27 de octubre de 1994, y su Regl anmento anexo; en |a Le% NP
20. 254, Organica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; la Ley N° 19,039
de Propiedad Industrial; en la ley N° 19.799 sobre docunentos electronicos, firm
el ectroni ca Y servicios de certificacion de dicha firma, en la ley N0 20.569 que
nodifica la ey N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y nejorar e
proceso de solicitud de marcas y patentes; en el decreto supremo N° 82, de 6 de
junio de 2011, del Mnisterio de Rel aciones Exteriores, que pronulga el Tratado sobre
el Derecho de Marcas (TLT); en el decreto supremp N° 236, de 25 de agosto de 2005,
del Mnisterio de Econonia, Fomento y Reconstrucci 6n, que establece el Reglanento
de |a Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; y en la resolucion N 1.600, de
2008, de'la Contraloria General de |a Republica.

Consi der ando:

1. Que, con fecha 6 de febrero de 2012, fue publicada |la Ley N 20.569 que
nodifica la Ley N°19. 039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y nmejorar el

roceso de solicitud de narcas y gatentes, arnoni zando | as normas naci onal es a

ratado sobre Derecho de Marcas EeLT)' ]

) 2. Que el Tratado sobre el recho de Marcas (TLT) establ ece ciertas
sinmplificaciones de caracter formal a |a presentaci 6n de marcas conercial es, en
particular el literal b) del nuneral 3 y el nuneral 5, del articulo, 4 permte la
exi stenci a_de poderes general es, validos para multiples presentaci ones de narcas de
un msno titular, sin necesidad de aconpanar el msnp poder en cada solicitud,
bast ando hacer una sinple referencia a aquél

) 3. Que el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) establece en el articulo 11
ciertas sinplificaciones de caracter formal para el canbio de la titularidad de
;eglstro, pudi endo presentare docunmentos de transferencia no certificados en la

or ma.

4. Que el articulo 8° de la ley N 19.799, dispone que |as personas podréan
rel aci onarse con | os organos del Estado a través de tecnicas y nedios
el ectronicos con firna electroénica, sienpre que se ajusten al procedinento
descrito por la ley y que tales técnicas y nmedi os sean conpati bl es con | os que
utilicen dichos oOrganos. ] ] ]

) 5. Que el Instituto Nacional de Propiedad |ndustrial ha desarrollado nuevos
sistemas informaticos a fin de facilitar a |la ciudadania | a obtenci on de
protecci on de su propiedad industrial, en nérito de lo cual se requiere la ]
nodi fi caci 6n de una serie de nornas reglanentarias que permitan |a inplenmentaci 6n
de tal es sistenas. i ) ) ) )

] 6. Que la Ley N° 20.254 creo6 el Instituto Nacional de Propiedad | ndustrial
di sponi endo en su articulo primero transitorio |a supresion del Departamento de
Propi edad I ndustrial de |a estructura organica de |a Subsecretaria de Econoni a,
Fomento y Reconstruccion, a contar de |a entrada en funcionam ento del Instituto,
debi endo” ent ender se que todas | as nenci ones que el ordenaniento juridico haga a
Departamento de Propiedad Industrial del Mnisterio o de |a Subsecretaria_ de
Econonia, Fonmento y Reconstrucci 6n, o sinplenente al Departanento de Propiedad
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I ndustrial, deberédn entenderse referidas al Instituto Nacional de Propiedad
Industrial. Asimsno, |la nornma citada sefial a que cual quier referencia que |la

| egi sl aci 6n vigente haga al Jefe del Departanento de Propiedad Industrial de |la
Subsecretaria de Econonia, Fonento y Reconstrucci 6n, se entender& hecha a

Di rector Nacional del Instituto. ]

7. e, en nérito de lo anterior, resulta procedente actualizar el decreto
supreno. 236, de 2005, reenplazando | as al usiones al Departanento de Propiedad
Industrial y a su jefatura, por las referencias al Instituto Nacional de Propiedad
Industrial y su Director Naclonal

Decr et o:

Articul o Unico: Mdificase el decreto suprenp N° 236, de 2005, de

Mnisterio de Econonia, Fomento y Reconstruccion, que aprueba el Reglamento de |a
Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, en los térm nos que siguen
1.- Introducense al articulo 2° las nodificaciones siguientes: )
a.- Elimnase |la definicion "- Departanento: El Departanento de Propiedad
Industrial del Mnisterio de Econonia, Fomento y Reconstruccion.". ]
. b.- Incorporase a continuaci on de |a definicion "Estado de |a Tecnica", la
definicion siguiente: "- Instituto: el Instituto Naci onal de Propiedad Industrial."

2.- Reenpl &cese en el articulo 4° |a expresion "Departanento de Propi edad
I ndustrial del Mnisterio de Econonia, Fonento y Reconstrucci6n" por "Instituto
Naci onal de Propiedad |ndustrial". ) )

3.- Reenpl &cense todas | as referencias a "Departanento", por "Instituto"

4. - Reenpl acense todas las referencias a "Jefe del Departanento" por "Director
Naci onal del Instituto"

5.- Reenpl &cese el actual articulo 5° por el siguiente, nuevo:

"Articulo 5°.- Toda solicitud se presentara ante el Instituto en un
fornul ari o di spuesto por este servicio, sea en soporte papel o electroénico, al cua
se as!?nara fecha y hora de ingreso; y un nunmero correlativo que servira para
identificarla durante su tramtaci én

Las solicitudes en fornul ario papel deberan presentarse en duplicado, a traves
de la Oicina de Partes del Instituto”. o

6. - Reenpl acese el articulo 8° por el siguiente, nuevo:

"Articulo 8°.- Una copia de |la solicitud, debidanmente tinbrada con indicaci6n
de fecha, hora y ndnero correlativo, sera entregada al solicitante. En el caso de
solicitudes el ectronicas, se enviara al correo electrénico infornado por el
solicitante la confirmaci 6n de tenerse por presentada la solicitud, en la cua
constard la fecha, hora y nanmero correlativo de esta ultinma.".

7.- Introducense al "articulo 9° |as siguientes nodificaciones:

a.- Reenpl acense los actuales literales a) y b) por |os siguientes, nuevos:

~"a) Nonbre conpleto o razén social, RUT, si tuviere, correo electronico
domcilio del solicitante e igual infornmaci 6n sobre su apoderado o representante, en
el caso del inciso tercero del articulo 15 de la ley, si lo hubiere. A eleccién de
solicitante podra, adenmés, indicar el nunmero de su cédul a naci onal de identidad y
el de su apoderado o representante; ) )
~ b) Especificacion clara de la marca. Las marcas que incorporen expresiones en
i dioma extranj ero deberén traducirse al espafol, al nonento de describir la
marca; ".

~ b.- Reenpl 4cese en la letra c?, | a pal abra "enuneraci 6n" por "descripcién"; y
agreguese después de |la frase final "establecimento conercial;” la letra "y".

C.- Sustitliyase |la actual letra d) por |a siguiente, nueva:

"d) Firma del solicitante, apoderado o representante si | o hubiere"

8.- Mddifiquese el articulo 10° de |a siguiente form

a.- Reenpl acese el actual literal a) por el siguiente, nuevo:

"a) Tratandose de la solicitud de narcas figurativas o m xtas presentadas
nedi ante formulario papel, deberan_adjuntarse tres inagenes de |a marca en papel
de un tanmfio de 7 centinmetros por 7 centinmetros, uno de |os cual es deber& venir
iPFerto en el fornulario de la solicitud, en el recuadro especial nrente destinado para
ello.

Por su parte, cuando |la nmarca figurativa o nmixta se presente nedi ante un
formul ario el ectroénico, deberd adjuntarse |la marca en al guno de |os fornatos
el ectroni cos aceptados por el Instituto. En este Ultinmo caso, |a publicacion
registro, titulo, certiticado y copias de |a etiqueta se haran conforne a la
|nPres|on que resulte del soporte electrénico, que se tendrad cono el signo
solicitado para todos |os efectos.". o

b.- Reenpl &cese el actual literal c) por el siguiente, nuevo: o )

"c) Un poder otorgado en confornmidad al articulo 15 de la ley o indicacio6n de
namero de custodia del misnmo ante el Instituto, cuando se haya desi gnado un
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apoderado o representante a los efectos de tranmitar el registro de derechos de
propi edad industrial.". ] ]

Cc.- Reenplacese en la letra e) la frase "sistemas correspondi entes de
Depart ament 0" por "sistemas informaticos del Instituto". =

d.- Introduzcase al final del articulo el siguiente inciso, nuevo:

"Los document os deberan ser presentados en idi ona espafiol . "

9. - Reenpl 4cese el articulo 11° por el siguiente nuevo: o

"Articulo 11.- Toda solicitud de patente de invenci 6n o nodel o de utilidad
contendrd | as siguientes menciones: ) ) )

. a) Nonbre conpleto o razén social, RUT, si tuviere, correo electronico vy
domicilio del interesado e igual informaci6n sobre su apoderado o representante, en
el caso del inciso tercero del citado articulo 15, si |o hubiere. A eleccion de
solicitante podra, ademés, indicar el nunero de su cédula nacional de identidad y
el de su apoderado o representante, o ] ] o

Nonbre conpl eto del inventor, nacionalidad y domicilio;

c) Titulo del invento; ) o )

- d Epnero, lugar y fecha de la prinera solicitud presentada en el extranjero,
si la hubiere;

e) Declaracién formal de novedad, propiedad y utilidad de la invencié6n, segin
el articulo 44 de la |ey; ] ]

f) Firma del solicitante o de su apoderado, o representante si |o hubiere.

Ademas, se deberan aconpafar | os siguientes docunentos: )

a) Un Poder otorgado en conform dad al articulo 15 de la ley o el numero de
custodi a del misnmp ante el Instituto, cuando se haya designado un apoderado o
regrefent?nte, a los efectos de tramtar el registro de derechos de propi edad
i ndustria

b) Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, se deben
aconpanar_docunmentos en que conste | a personeria de su representante;

c) Si el solicitante es una persona diferente del inventor, debera aconpafar
el docunento que acredite la transferencia o transm si 6n de |os derechos, y

d) Se deber& aconpafiar el conprobante del pago de |os derechos y |os
docunentos a que se refieren los articulos 43 y 58 de la ley, segun se trate de una
patente de invencion o nodelo de utilidad, respectivanmente. Los documentos deberéan
ser presentados en idi oma espafol.". o

10. - Reenpl 4cese el articulo 12° por el siguiente, nuevo:

"Articulo 12.- Toda solicitud de dibujos y disefios industriales, esquenas de
trazado o topografias de circuitos integrados, contendré |as siguientes nenciones:

~a) Nonbre conpleto o razon social, RUT, si tuviere, correo electrénico y
donmicilio del interesado e igual informaci 6n sobre su apoderado o representante, en
el caso del inciso tercero del articulo 15 de la ley, si lo hubiere. A eleccié6n de
solicitante podra, adenmas, indicar el nunero de su cédul a nacional de identidad y
el de su apoderado o representante; S

#pgb{e conmpl eto, nacionalidad y dom cilio del creador;

c) Titulo;

d) Declaraci 6n formal de |as condiciones establecidas en el articulo 44 de |la
l ey, en | o que corresponda; ) )

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

Adends, se deberan aconpafiar | os siguientes docunentos:

a) Si el solicitante es una persona diferente del creador, deberé aconpafiar e
docunento que acredite la transferencia o transm sion de | os derechos; )

) ? Conpr obant e del Pago de | os derechos, y |os docunentos a que se refieren |os
articulos 64 y 80 de la ley, segin se trate de un dibujo o disefio industrial, o
esquenmas de trazados o topografia de circuitos integrados, respectivanmente. Los
docurent os deberan ser presentados en idi oma espafiol, g o )

c) Un poder otorgado en conformidad al articulo 15 de la ley o indicaci6n de
numero de custodia del misnmp ante el Instituto, cuando se haya designado un
apoderado o representante, en el caso del inciso tercero del citado articulo 15 a
los efectos de tramitar el registro de derechos de propiedad industrial."”

11. - Reenpl dcese el articulo 13° por el siguiente, nuevo: ] ]

. "Articulo 13.- Toda solicitud de I ndicacion geografica o de denoni naci 6n de
origen contendra |as siguientes menciones: ) ) o

~a) Nonbre conpleto o razén social, RUT, si tuviere, correo electronico
donmicilio del solicitante e igual informaci 6n sobre su apoderado o representante, en
el caso del inciso tercero del articulo 15 de la ley. A eleccién del solicitante
podr &, ademas, indicar el nunero de su cédul a nacional de identidad y el de su
apoder ado o representante, en su caso; o o o

b) Actividad del solicitante relacionada con |a indicacion geografica o
denom naci 6n de origen; ] ] ] ]

c) La indicacion geografica o denoni naci on de origen;, ] o
q d) Indicaci 6n del pals de origen de |a indicacion geografica o denoni naci on
e origen;
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e) El éarea geografica de producci 6n, extracci 6n, transformaci 6n o
el aboraci 6n del producto que se distinguird con | a indicaci 6n o denomni naci 6n
gelinigéndola a |l os caracteres geogréaficos y la divisién politico-adm nistrativa

el pais;
pf La descripci 6n detal | ada del producto o |os productos que distinguird |la
i ndi caci 6n o denomni naci 6n solicitada, asi conp sus caracteristicas o cualidades
esenci al es del nisnp
%_En el caso que el solicitante sea una autoridad, debera indicar
especificanmente el cargo que ejerce y aconpafiar el acto administrativo en que
consta su nonbram ento; vy ) )

h) Firma del solicitante o de su apoderado o representante, si | o hubiere.

Adenmas, se deberan aconpafiar | os sl gui entes docunent 0s:

a) Estudi o técnico, elaborado por un profesional conpetente, que aporte
antecedentes, en el sentido que |las caracteristicas o cualidades que se le atribuyen
al producto son inputables fundamental o exclusivanmente a su origen geografico

b) Un proyecto de reglanento especifico de uso y control de la indicacién o
denoni naci 6n sol i citada; ] ]

c) Un plano deslindado de |a zona geogréafica especifica que corresponde a |la
I ndi caci 6n Geogr afi ca o Denomni naci 6n_de Origen, atendiendo a | os caracteres
gePgrazlcos y a las divisiones politicas-adm nistrativas, cuya proteccion se
solicita;

d) Cuando se trate de una indicaci 6n geografica o denoni naci 6n de origen
extranj era, docunmentos que justifiquen |la existencia y el origen de la msnma;, salvo
cuangﬁ.rayan sido previanente reconoci das por tratados internacionales ratificados

or ile;

P e) Se deber & aconmpafiar un poder otorgado en conformdad al articulo 15 de |a

I ey o Indicaci én del nunero de custodia del msnmp ante el Instituto, cuando se haya
desi gnado un apoderado o representante, a | os efectos de tramitar el registro de
derechos de propiedad industrial

f) Cuando el titular de la solicitud sea una persona juridica, documentos en
que conste la Bersonerla de su representante;

%) Conpr obante del pago de | os derechos. o

oda | a docunentaci 6n se deber & aconpafiar en respal do digital en base a
{equer|n1entos y estandares conpatibles con | os sistemas i nformati cos de

nstituto.
Los docurent os deberan ser presentados en idioma espafiol.".
12.- Incorporanse en el articulo 64° [as siguientes nodificaciones:
a.- Intercalese, en el inciso prinero, la frase "en extracto" entre |as

expresiones "se anotara", Y "al margen de la inscripcion”.
b.- Intercéalese, en el inciso segundo, |a frase "en extracto" entre |as
expresiones "la inscripcion” y "al margen del registro”

Cc.- Incorpérase el siguiente inciso tercero, nuevo:

"En | os casos de canbio de titularidad de un registro de marca, el extracto
cont endr a: ) )

a) Nanero de anotaci 6n asi gnada.

b) Nonmbre del nuevo propietario. ) o ) ) )

c) Indicaci 6n expresa de la circunstancia que origina el canbio de titularidad

del registro, ya sea un acto, contrato o resol uci 6n judicial

d) Fecha del acto, contrato o resoluci 6n judicial que sirve de fundanento a
canmbi o de titul aridad.

e) La indicacion del tribunal y el ninmero de rol o ingreso del proceso en que
recay6 la resoluci6n judicial, en caso que corresponda.”

d. - Incorpdrase el siguiente inciso cuarto, nuevo: ) )

"Trat andose de actos, contratos, y resoluciones judiciales que no inpliquen
canbio de titularidad de un registro de marca, el extracto contendra

a) Nanero de anotaci 6n asi gnada. ) o

b) Nonmbre a cuyo favor se otorga el acto, contrato o resol uci 6n judicial

c) Individualizaci6n del acto, contrato o resoluci6n judicial que dio origen a
| a anot aci 6n.

d) Fecha del acto, contrato o decisio6n judicial
e) La indicacio6n del tribunal y el numero de rol o de ingreso en que se dicto
la resolucioén judicial, en caso que corresponda. ",

13.- Introdlzcase el siguiente articulo 67 bis, nuevo:

"Articulo 67 bis: El Instituto |levard | a custodia de | os poderes o
personerias para la tram taci on de solicitudes de otorgam ento y proteccion de
derechos de propiedad industrial. Para dicho fin, |0os poderes o personerias deberan
presentarse a través del fornulario que dispondra el Instituto y deberan
aconpafiarse | os siqui entes docunent os:

1) Copia del docunento de identidad del o | os representantes;

2) Poder original o copia del msnp, otorgado confornme a | as sol emi dades
prescritas en la ley.
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Una vez recibi dos estos docunentos, el Instituto asignara un nunero de
custodia a cada poder o personeria para el solo efecto de su posterior
identificacidén en la tranitaci é6n de solicitudes por parte del interesado."

14. - Reenpl &cese el articulo 69° por el siguiente, nuevo:

"Articulo 69.- Los libros y registros a que se refiere este Titul o deberan
I | evarse debi danente actual i zados en soporte el ectronico. )

Los libros y registros estaran a disposicio6n del puablico en forma gratuita en
el sitio web del Instituto, No obstante, el Instituto nantendrd copi as I npresas de
los libros y registros a disposicion del publico en sus oficinas.”

15.- Incorpérase en el articulo 76, I nnmediatamente a continuaci 6n de |a
expresi on "condi ci ones de producci 6n”, la frase "y control"

16. - Reenpl acese el articulo 90° por el siguiente, nuevo:

"Articulo 90.- Las oOrdenes de pago, correspondientes a | os derechos que se
sefial an en el parrafo 4° de la ley, seran enmtidas por el Instituto, ya sea Por
nmedi os fisicos o electronicos, debiendo el solicitante acreditar el hecho del pago
aconpafiando un conprobante fisico o el ectroénico, dentro de |os plazos establ ecidos

en la ley".
_Andt ese, tomese razén y publiquese.- SEBASTI AN Pl NERA ECHENIEUE, ;
Presidente de |a Republica.- Pablo Longueira Mntes, Mnistro de Econonia, Fonento

y Turi sno. ) o .
Lo que transcribe para su conocim ento.- Saluda atentamente a usted, Tomas
Fl ores Jafia, Subsecretario de Economia y Enpresas de Menor Tamafio.
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